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1. JOHDANTO	  
1.1	  Tutkielman	  taustaa	  
Euroopassa	  ja	  Yhdysvalloissa	  patenttien	  määrä	  on	  kasvanut	  räjähdysmäisesti	  ja	  moninkertaistuen	  
viimeisen	   neljänkymmenen	   vuoden	   aikana.	   Patentoitujen	   keksintöjen	   variaatio	   ja	   lukumäärä	   on	  
kehittyneissä	   yhteiskunnissa	   merkittävä.1	   Patentista	   syntyvä	   yksinoikeus	   tarkoittaa	   länsimaissa	  
muihin	   alan	   toimijoihin	   kohdistuvaa	   kieltoa	   käyttää	   hyväkseen	   keksintöä	   ilman	   patentinhaltijan	  
lupaa.	  Kielletyt	  hyödyntämistavat	  koskevat	  liiketoiminnallista	  hyödyntämistä.	  Koska	  patentinhalti-­‐
jalta	  ei	  edellytetä	  aktiivisia	   toimija	   loukkauksen	  estämiseksi,	  patentista	  voidaan	  ajatella	   syntyvän	  
elinkeinotoimintaan	  sovellettava	  kielto-­‐oikeus.2	  	  
Patenttien	  lisääntyessä	  ja	  eri	  patenttisuojapiirien	  rajapintojen	  lähentyessä	  toisiaan	  yksittäisen	  pa-­‐
tentin	  piirin	  uloimpien	  rajojen	  määrittäminen	  muodostuu	  yhä	  tärkeämmäksi	  kysymykseksi.	  Patent-­‐
tiriita-­‐asioissa	  kiistelläänkin	  usein	  juuri	  patenttisuojan	  uloimpien	  rajojen	  määrittelystä	  eli	  siitä,	  on-­‐
ko	  yksinoikeutta	  loukattu.	  	  
Patentinhaltijalle	  kaksi	  keskeisintä	  kysymystä	  patenttiin	  liittyen	  ovat	  kuinka	  laajan	  kielto-­‐oikeuden	  
patentti	   mahdollistaa	   ja	   ovatko	   patentinhaltijan	   oikeuskeinot	   kyllin	   tehokkaat	   suojatakseen	   pa-­‐
tenttioikeutta.	   Ekvivalenssioppi	   on	   samanaikaisesti	   yksi	   kiistellyimpiä	   ja	   keskeisimpiä	   patenttioi-­‐
keuden	  oppeja	  juuri	  siitä	  syystä,	  että	  sen	  vaikutus	  ulottuu	  molempiin	  edellä	  mainittuun	  kysymyk-­‐
seen.3	   Ekvivalenssioppi	   mahdollistaa	   patenttivaatimuksia	   laajemman	   suojan	   ulottamalla	   patent-­‐
tisuojan	   piirin	   koskemaan	   patenttivaatimuksissa	   selostettujen	   ratkaisujen	   niin	   sanottuja	   ekviva-­‐
lentteja.	  Opin	  kääntöpuolena	  on	  sen	  ominaisuus	  muodostaa	  patenttisuojan	  piirin	  uloimmista	   ra-­‐
joista	  epätarkkoja	  ja	  siten	  heikentää	  oikeuden	  ennakoitavuutta.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/wipo_pub_931.html;	  
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm.	  	  	  
2	  PL	  3	  §;	  SPL	  3	  §;	  35	  U.S.C.§	  271.	  
3	  Durham,	  sivu	  131;	  Nyberg,	  sivu	  284;	  Pagenberg/Cornish,	  sivu	  259;	  Pumfrey/ym,	  sivu	  261.	  
 2	  
Ekvivalenssioppi	   juontaa	   juurensa	   1800-­‐luvulla	   asteittain,	   erityisesti	   Saksassa	   ja	   Yhdysvalloissa,	  
kehittyneestä	  koulukunnasta,	   jonka	  mukaan	  vaikka	  patentin	   tuleekin	  olla	   täsmällisesti	  määritelty	  
patenttihakemuksessa,	   kolmannella	  osapuolella	  ei	   tule	  olla	  mahdollisuutta	  hyötyä	  patentoidusta	  
keksinnöstä	  muuttamalla	   loukkausesinettä	   juuri	   sen	  verran,	  että	  se	  ei	   loukkaa	  patentin	  kirjainta.	  
Pääsääntönä	  voidaan	  pitää	  sitä,	  että	  kyse	  on	  patentoidun	  keksinnön	  oikeudettomasta	  hyödyntä-­‐
misestä	   eli	   ekvivalenssiopin	  mukaisesta	   patentinloukkauksesta,	   kun	   esineet	   ovat	   toiminnallisilta	  
osiltaan	  toistensa	  vastaavat	  (toiminnallinen	  samanarvoisuus)	  ja	  rakentuvat	  samalle	  keksinnölliselle	  
ajatukselle.4	  Yhdysvallat	  ja	  Saksa	  eroavat	  siinä,	  että	  Saksa	  soveltaa	  ekvivalenssitulkintaa	  rakenteel-­‐
lisena	  osana	  patenttivaatimusten	  tulkintaa,	  jolloin	  opin	  soveltaminen	  ei	  edellytä	  erityisiä	  peruste-­‐
luita.	  Yhdysvalloissa	  taas	  patenttivaatimusten	  kirjaimellinen	  tulkinta	  on	  pääsääntö,	  ja	  ekvivalenssi-­‐
tulkinta	  poikkeus,	  vaikkakin	  yleinen	  sellainen.	  Saksalaisen	  mallin	  vaikutuksen	  seurauksena	  on	  Poh-­‐
joismaissa	   patenttivaatimusten	   laajaa	   tulkintaa	   sovellettu	   osana	   yleistä	   tulkintaoppia	   ottamatta	  
erityisemmin	  kantaa	  ekvivalenssioppiin	  kokonaisuutena	  tai	  sen	  justifikaatioon.	  Pohjoismaat	  eroaa	  
Saksasta	  ja	  Yhdysvalloista	  siinä,	  että	  ekvivalenssiopin	  sovellettavuudesta	  on	  ilmeistä	  erimielisyyttä.	  
Tämän	  takia	  vaikka	  Pohjoismaissa	  patenttivaatimusten	  kirjaimellinen	  tulkinta	  katsotaan	  pääsään-­‐
nöksi,	  ekvivalenssitulkintaa	  ei	  voida	  Yhdysvaltojen	  lailla	  kategorisesti	  soveltaa	  poikkeustapauksiin.	  
Ekvivalenssiopin	  vaikutus	  on	  erilainen	  kaikissa	  kolmessa	  edellä	  mainitussa	  oikeuskulttuurissa,	  mikä	  
tekee	  vertailusta	  mielekkään.	  	  
1.2.	  Tutkielman	  aihe,	  metodi	  ja	  rajaus	   	  
Tutkimuksen	   kohteena	   on	   patenttiasiakirjojen,	   erityisesti	   selityksen	   ja	   hakuasiakirjojen,	   asema	  
ekvivalenssitulkinnassa.	  Taviotteena	  on	  oikeusvertailevasti	  tutkia	  Pohjoismaiden,	  Saksan	  ja	  Yhdys-­‐
valtojen	  tapaa	  käsitellä	  ja	  soveltaa	  taikka	  olla	  soveltamatta	  ekvivalenssioppia.	  Tutkielmassa	  käsitel-­‐
lään	  luonteeltaan	  varsin	  teoreettista	  kysymystä,	  ekvivalenssiopin	  sisältöä	  ja	  sallittavuutta,	  käytän-­‐
nöllisestä,	   prosessuaalisesta	   näkökulmasta.	   Edellä	  mainitut	   oikeusjärjestelmät	   luovat	  mielenkiin-­‐
toisen	  vertailuympäristön,	  sillä	  niissä	  kaikissa	  suhtaudutaan	  ekvivalenssioppiin	   toistaan	  erilaisella	  
tavalla.	  Hakuasiakirjoja	   ja	  prosessuaalisia	  kysymyksiä	  käsiteltäessä	  vertailupareina	  ovat	   lähtökoh-­‐
taisesti	  Yhdysvallat	  ja	  Pohjoismaat,	  sillä	  näiden	  hakuprosessit	  eroavat	  toisistaan	  tarpeeksi	  tehdäk-­‐
seen	  vertailusta	  mielekkään.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Dunner/Jakes,	  sivut	  857-­‐858;	  Takenaka,	  sivu	  114;	  Toiminnallista	  samanarvoisuutta	  ja	  keksinnöllistä	  ajatusta	  käsitel-­‐
lään	  seikkaperäisemmin	  luvussa	  3.2.	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Ekvivalenssioppi	  on	  sisällöltään	  epätarkka	  ja	  näin	  altis	  muunnoksille,	  mikä	  on	  saanut	  eräät	  vahvat	  
oikeuskulttuurit,	  muun	  muassa	  Saksan	  mutta	  eritoten	  toisen	  maailmansodan	  jälkeisen	  Yhdysvalto-­‐
jen,	  muokkaamaan	   opista	   omintakeisen	   ja	   asianosaiseen	   oikeuskulttuuriin	   sopivan.	  Näin	   ekviva-­‐
lenssioppi	  on	  haarautunut	   ja	  kehittynyt	  erityisesti	  oikeuskäytännön	  pohjalta	  vahvistettujen	  oppi-­‐
rakenteiden	  myötä.5	  	  
Todettakoon,	   että	   Yhdysvalloissa	   hakuasiakirjojen	   vaikutus	   patenttisuojan	   piiriin	   on	   generoinut	  
huomattavaa	   keskustelua	   oikeustieteilijöiden	   kesken,	   kun	   taas	   Pohjoismaissa	   debatti	   on	   jäänyt	  
uupumaan.	  Tavoitteena	  onkin	  valottaa	  Yhdysvalloissa	  käytyä	  keskustelua	  hakuasiakirjojen	  ja	  ekvi-­‐
valenssiopin	  välisestä	  suhteesta	  sekä	  selvittää	  analogiamahdollisuuksia	  pohjoismaiseen	  oikeusjär-­‐
jestelmään.	  	  
Vaikka	  työ	  on	  kauttaaltaan	  varsin	  teoreettinen,	  se	  sisältää	  myös	  prosessioikeudellisia	  näkökulmia	  
erityisesti	  käsiteltäessä	  hakuasiakirjojen	  tulkintavaikutusta.	  Tutkielma	  pohjautuu	  pitkälti	  oikeuskir-­‐
jallisuuteen	   ja	   jonkin	   verran	   oikeuskäytäntöön,	  mutta	   lainsäädännön	   yhdenmukaisuus	   ja	   lakoni-­‐
suus	  tekevät	  osaltaan	  syvällisen	  oikeusvertailun	  epätarkoituksenmukaisen.	  Ekvivalenssioppia	  kos-­‐
kevaa	  oikeuskirjallisuutta	  on	  runsaasti	  ja	  alan	  kirjoitukset	  ovatkin	  tavanneet	  pohjautua	  esimerkiksi	  
empiirisen	  tutkimuksen	  tai	  haastattelujen	  sijasta	  alan	  muuhun	  kirjallisuuteen.	  	  	  	  
1.3.	  Tutkielman	  rakenne	  
Johdantokappaleessa	  käydään	  läpi	  tutkielman	  taustaa	  sekä	  aihe,	  tutkimusmetodi	  ja	  tehdyt	  rajauk-­‐
set.	   Tarkoitus	   on	   tarjota	   yleiskatsaus	   kirjoitusprosessiin	   ja	   tutkielman	   rakenteellisiin	   seikkoihin	  
käsittelemättä	   vielä	   tässä	   vaiheessa	   erityisemmin	   työn	   substanssia.	   Patentointia	   koskevassa	   toi-­‐
sessa	  kappaleessa	  tarkastellaan	  patenttihakemusvaiheessa	  syntyvää	  tulkinta-­‐aineistoa	  jakaen	  sen	  
kolmeen	   kategoriaan;	   patenttivaatimukset,	   selitys	   ja	   hakuasiakirjat.	  Näihin	   kaikkiin	   kategorioihin	  
on	  tuomioistuimessa	  mahdollista	  vedota,	  vaikka	  vain	  kaksi	  ensiksi	  mainittua	  omaakin	  patenttilain	  
39	  §:n	  turvaaman	  tulkinnallisen	  etusijan.	  Yksi	  tutkielman	  tavoitteista	  on	  hakuasiakirjojen	  tulkinta-­‐
vaikutuksen	  kartoittaminen.	  	  
Tutkielman	  pääteema	  on	  ekvivalenssioppi.	   	  Tätä	  käsittelevä	  kolmas	  kappale	  on	  edeltäjiänsä	  oike-­‐
usvertailevampi	   jo	   pelkästään	   opin	   kansainvälisen	   luonteen	   takia,	   vaikkakin	  myös	   siksi,	   että	   jäl-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Takenaka,	  sivut	  3-­‐5;	  Adelman,	  sivu	  74;	  Nyberg,	  sivut	  290	  ja	  302.	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jempänä	  samaisessa	  kappaleessa	  on	  vuorossa	  kysymys	  hakuasiakirjojen	  vaikutuksesta	  patenttivaa-­‐
timusten	  laajentavaan	  tulkintaan,	  jota	  edeltävä	  ekvivalenssiopin	  läpikäynti	  kansainvälisellä	  tasolla	  
on	   tarpeellista.	   Kolmannen	   kappaleen	  alku	  on	   tutkielman	   teoreettisin	  osio,	   sillä	   siinä	   käsitellään	  
paitsi	  neljän	  pohjoismaisen	  oikeustieteilijän	  kantoja	  ekvivalenssiopin	  suhteen	  myös	  eräitä	  keskei-­‐
siä	   saksalaisia	   ja	   yhdysvaltalaisia	   ekvivalenssioppia	   koskevia	   oppirakenteita.	   Kappaleen	   loppua	  
myöten	  käsitellään	  hakuasiakirjojen	   tulkintavaikutusta	  Yhdysvalloissa	   ja	  Pohjoismaissa.	  Prosessu-­‐
aalisen	  näkökulman	  lisäksi	  huomioidaan	  menetelmien	  taustalla	  olevat	  oikeusperiaatteet	  ja	  tulkin-­‐
tamenetelmät.	  Viimeisessä	  Yhteenveto	  –kappaleessa	  esitetään	  tutkielman	  johtopäätökset.	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2. PATENTOINTI	  
2.1.	  Tulkinta-­‐aineisto	  
Tuomioistuimen	  vahvistaessa	  patenttisuojan	  piiriä	   käytössä	  oleva	   tulkinta-­‐aineisto	  on	   tavattu	   ja-­‐
kaa	   kolmeen	   kategoriaa;	   patenttivaatimukset	   ja	   perus-­‐	   sekä	   hakuasiakirjat.	   Patenttivaatimukset	  
kuuluvat	   perusasiakirjoihin,	   mutta	   sisältävät	   ominaispiirteenä	   ehdottoman	   ensisijaisuuden	   suh-­‐
teessa	  muuhun	  tulkinta-­‐aineistoon,	  jolloin	  ne	  myös	  määräävät	  patenttisuojan	  laajuuden	  (PL	  39	  §).6	  
Perus-­‐	   ja	  hakuasiakirjat	  ovat	  Pohjoismaissa	  perinteisesti	  pidetty	   toisistaan	  erillään.7	   Tässä	  yhtey-­‐
dessä	  perusasiakirjoilla	  tarkoitetaan	  aineistoa,	  jolla	  on	  laissa	  säädetty	  tulkintavaikutus.	  Näitä	  ovat	  
patenttivaatimusten	   lisäksi	   selitys	   piirustuksineen	   ja	   hakemuksen	   tiivistelmä	   (PL	   8	   §).	   Erityisesti	  
selitystä	  käytetään	  apuna	  patenttivaatimusten	  tulkinnassa.	  Hakuasiakirjat	  eivät	  sitä	  vastoin	  omaa	  
laista	  suoraan	  johdettavaa	  tulkintavaikutusta.8	  	  
Hakuasiakirjojen	  lisäksi	  on	  olemassa	  myös	  muuta	  laissa	  mainitsematonta	  mutta	  patenttivaatimus-­‐
ten	  tulkintaan	  vaikuttavaa	  aineistoa.	  Pohjoismaisessa	  oikeuskirjallisuudessa	  ja	  –käytännössä	  katso-­‐
taan	   selviöksi,	   että	   tuomioistuin	   voi	   ratkaisussaan	   huomioida	   hyvinkin	   laajan	   tulkinta-­‐aineiston	  
arvioidessa	  esimerkiksi	  hakemusajan	  tekniikan	  tasoa.9	  Suomalaisissa	  patenttiriita-­‐asioissa	  sovelle-­‐
taan	   yleisiä	   todistelua	   koskevia	   siviiliprosessioikeudellisia	   periaatteita,	   jolloin	   tuomioistuin	   arvioi	  
yksittäisen	  todistusaineiston	  todistusarvon	  ja	  soveltaa	  ratkaisussaan	  kokonaisarviointia.10	  Todetta-­‐
koon,	  että	  patenttivaatimuksilla	  ja	  selityksellä	  on	  aina	  tulkinnallinen	  etusija.11	  Kokonaisharkintaa	  ja	  
laajan	  tulkinta-­‐aineiston	  käyttöä	  on	  perusteltu	  patentin	  ja	  erityisesti	  patenttivaatimusten	  luonteel-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Nyberg,	  sivu	  234.	  
7	  Nyberg,	  sivu	  234;	  Myös	  PA	  19	  ja	  21	  §	  §:stä	  voidaan	  johtaa	  kyseinen	  erottelu,	  sillä	  ensiksi	  mainitussa	  pykälässä	  tun-­‐
nustetaan	   epäsuorasti	   hakuasiakirjojen	   syntymisen	   mahdollisuus	   säätämällä	   hakijan	   oikeudesta	   muuttaa	   hakemus-­‐
taan.	  Jälkimmäisessä	  taas	  nimetään	  perusasiakirjoihin	  kuuluvat	  asiakirjat	  –erityisesti	  selitys	  ja	  patenttivaatimukset.	  	  
8	  Nyberg,	  sivu	  239.	  
9	  Pagenberg/Cornish,	  sivu	  100;	  Koktvedgaard/Levin,	  sivut	  288-­‐289;	  KKO:	  1981	  II	  184.	  
10	  Koktvedgaard/Levin,	  sivu	  288;	  Haarmann	  (2001),	  sivu	  129;	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  240;	  OK	  17:	  2	  §.	  
11	  PL	  39	  §;	  OK	  17:	  2.2	  §.	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la	  patentinhaltijan	  tahdonilmaisuna,	  jolloin	  tahdonilmaisuun	  vaikuttavat	  seikat	  sekä	  hakuvaiheessa	  
vallinneet	  premissit	  on	  syytä	  selvittää.12	  	  
Yhdysvalloissa	  patenttisuojan	  piirin	  määrää	  patenttivaatimukset,	   joiden	  tulkinnassa	  voidaan	  käyt-­‐
tää	   apuna	   selitystä.13	   Muuhun	   kuin	   perusasiakirjoihin	   kuuluvan	   aineiston	   tulkintavaikutukseen	  
suhtaudutaan	  kriittisesti,	  ja	  lähtökohdaksi	  ei	  hyväksytä	  pohjoismaisen	  suuntauksen	  lailla	  kokonais-­‐
harkintaa.	  Perusasiakirjojen	  ulkopuolella	  olevan	  aineiston	  huomioon	  ottaminen	  edellyttää	  patent-­‐
tivaatimuksilta	  epäselvyyttä	  (ambiguity).14	  Hakuasiakirjan	  ollessa	  ristiriidassa	  patenttivaatimusten	  
kanssa	   patenttivaatimukset	   tulkitaan	   tältä	   osin	   epäselviksi,	   mikä	   mahdollistaa	   hakuasiakirjojen	  
tulkintavaikutuksen.	  Tämä	  perustellaan	  sillä,	  että	  hakuasiakirjoissa	  on	  lähtökohtaisesti	  kyse	  hakijan	  
ja	   patenttiviranomaisen	   välisestä	   vuorovaikuttamisesta,	   jolloin	  hakuasiakirjan	  ollessa	   ristiriidassa	  
patenttivaatimusten	  kanssa,	  hakijan	  katsotaan	  ”sopineen”	  muusta	  suojasta	  kuin	  mitä	  patenttivaa-­‐
timukset	  esittävät.15	  
2.1.1.	  Patenttivaatimus	  
Patenttilain	  39	  §:n	  mukaan	  patenttivaatimukset	  määräävät	  patenttisuojan	  laajuuden.	  Patenttivaa-­‐
timusten	  tulkinnan	  ei	  tarvitse	  olla	  sanatarkkaa	  –laajentava	  tulkinta	  on	  mahdollinen.	  Toisaalta	  pa-­‐
tenttivaatimusten	   tulkinnallisesta	   ensisijaisuudesta	   vallitsee	   vahva	   konsensus.16	   Patenttilain	   8	  
§:ssä	  ja	  EPC	  84	  artiklassa	  säädetään,	  että	  patenttivaatimusten	  tulee	  selvästi	  ja	  täsmällisesti	  ilmais-­‐
ta	  se,	  mitä	  halutaan	  suojata.	  Patenttilaki	  ei	  tarjoa	  vastausta	  sille,	  kuinka	  laajoja	  ilmaisuja	  voidaan	  
käyttää.	  	  Patenttilain	  taustalla	  olevan	  yhteispohjoismaisen	  lainvalmistelutyön	  (myöhemmin	  komi-­‐
teamietintö)	  näkemys	  asiassa	  on	  ollut,	  että	  sanamuodoltaan	  ja	  siten	  suojapiiriltään	  laaja	  patentti-­‐
vaatimus	   sallitaan,	   edellyttäen,	   että	   hakemus	   täyttää	   muut	   patentoitavuudelle	   asetetut	   ehdot.	  
Laajat	  patenttivaatimukset	  voivat	  johtaa	  yhtäältä	  patenttikelvottomuuteen17	  ja	  toisaalta	  heikkoon	  
patenttisuojaan,	  sillä	  laajojen	  vaatimusten	  suojapiirin	  uloimmat	  rajat	  ovat	  epätarkkoja,	  minkä	  takia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Nyberg,	  sivut	  255-­‐256.	  
13	  Durham,	  sivut	  19-­‐20	  ja	  49.	  	  	  
14	  Takenaka,	  sivut	  73-­‐74.	  
15	  Posner,	  sivu	  534.	  	  
16	  KTM	  (2004),	  sivu	  17.	  	  
17	  Keksintö	  ei	  esimerkiksi	  kaikilta	  osiltaan	  täytä	  PL	  2	  §:ssä	  säädettyä	  uutuusvaatimusta.	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laaja	   patenttisuoja	   ei	   välttämättä	   ole	   hakijan	   edunmukainen.	   Arvioitaessa	   patenttivaatimuksissa	  
ilmaistun	  keksinnön	  patenttikelpoisuutta	   sovelletaan	  kokonaisharkintaa.	  Muu	   tulkinta-­‐aineisto	   ja	  
erityisesti	  selitys	  selventävät	  patentinhaltijan	  motiiveita	  eli	  patenttivaatimusten	  sisältöä.18	  Tästä	  ei	  
kuitenkaan	  seuraa,	  että	  epäselviä	  patenttivaatimuksia	  tulisi	  johdonmukaisesti	  paikata	  nojautumal-­‐
la	  tulkinnassa	  selitykseen.19	  	  
Patenttivaatimukset	   sisältävät	   ilmoituksen	  niin	   sanotun	   tunnetun	   tekniikan	   tasosta	   ja	   siitä,	  mikä	  
keksinnössä	  on	  uutta	   ja	  omalaatuista.	  Tunnetulla	   tekniikan	  tasolla	   tarkoitetaan	  tekniikkaa,	   johon	  
verrattuna	   keksintö	  on	  uusi.	   Tunnetun	   tekniikan	   taso	   tulee	   ilmoittaa,	   jos	  uutuus	  ei	   ole	   ilmeinen	  
(PA	   14	   §).	   Yksittäinen	   patenttivaatimus	   on	   usein	   jaettu	   kahteen	   osioon	   siten,	   että	   johdannossa	  
ilmaistaan	  mihin	   keksintö	   liittyy,	   jonka	   jälkeen	   seuraa	   tunnettu	   siitä,	   että	   –lausuma.	  Osiot	   tulee	  
laatia	   tasapainoiseen	  keskinäiseen	   suhteeseen,	   sillä	   seikkaperäinen	   ja	   laaja	   tunnettu	   siitä,	  että	  –
osio	  johdannon	  kustannuksella	  voi	  johtaa	  keksinnön	  jäämiseen	  epäselväksi.	  Vastaavasti	  johdannon	  
ollessa	  monipuolisesti	  laadittu	  jälkimmäisen	  osion	  kustannuksella	  voi	  keksinnön	  omaleimaisuus	  ja	  
uutuus	  jäädä	  uupumaan.	  Osioiden	  symmetrisyys	  helpottaa	  lukemista,	  mutta	  erimielisyyttä	  on	  siitä,	  
vaikuttaako	  se	  suoranaisesti	  tulkintaan	  ja	  siten	  patenttisuojan	  laajuuteen.20	  Helsingin	  raastuvanoi-­‐
keuden	   ratkaisuun	   S	   86/2718	   kirjatussa	   asiantuntijalausunnossa	   professori	   Berndt	   Godenhielm	  
katsoi,	  että	  koska	  tunnettu	  siitä,	  että	  –osio	  oli	  sisällöltään	  puutteellinen,	  patentista	  ilmeni	  pelkkä	  
tavoite.	  Tuomioistuin	  yhtyi	  kannassaan	  tähän.	  	  
Kaksiportainen	  rakenne	  omaksuttiin	  aikanaan	  Saksasta,	  mutta	  oli	   jo	  ennen	  sitä	  vahvistettu	  Kaup-­‐
pa-­‐	  ja	  Teollisuusministeriön	  päätöksellä.21	  Rakenteen	  käyttö	  on	  vakiintunut	  siinä	  määrin,	  että	  esi-­‐
merkiksi	  patentti-­‐	  ja	  rekisterihallituksen	  patenttioppaassa	  se	  ilmaistaan	  luonnollisena	  edellytykse-­‐
nä	  patenttihakemuksen	  käsittelylle.	  EPC:n	  opasteissa	  kehotetaan	  kuitenkin	  arvioimaan	  rakenteen	  
hyödyllisyys	   kussakin	   hakemuksessa	   erikseen	   ja	   keksinnön	   soveltuessa	   huonosti	   kaksiportaiseen	  
rakenteeseen	  poikkeamaan	  pääsäännöstä.22	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Stenvik,	  sivu	  69.	  
19	  Törnroth,	  sivu	  60.	  	  
20	  Godenhielm	  (1994),	  sivut	  129	  ja	  134;	  Oesch/Pihlajamaa,	  sivu	  131.	  
21	  Godenhielm	  (1983),	  sivut	  230–231.	  	  
22	  Domeij	  (1998),	  sivu	  170;	  EPC	  Guidelines	  C	  III	  2.3;	  Patenttiopas,	  sivu	  9.	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Tunnettu	  siitä,	  että	  –osio	  on	  merkitykseltään	  ensisijainen,	  sillä	  siinä	  ilmaistaan	  keksinnön	  olennai-­‐
set	  seikat	  johdannon	  valottaessa	  lähinnä	  tunnettua	  tekniikkaa.23	  Useimmiten	  johdannossa	  kuvail-­‐
laan	  keksintöä,	  johon	  viitataan	  tunnettu	  siitä,	  että	  –osiossa.	  Tämän	  takia	  molemmat	  osiot	  tulkitaan	  
yhtenäisenä	   kokonaisuutena.	   Johdannossa	   esitetty	   kuvaus	   esimerkiksi	   usein	   rajaa	   ja	   täsmentää	  
tunnettu	  siitä,	  että	  –osiossa	  selostettua.24	  	  
Yhdysvalloissa	   hakijalla	   on	   täysi	   vapaus	   itse	   päättää	   kuinka	   disponoida	   hakemuksensa,	   ja	   hake-­‐
muksen	   sisältäessä	   johdannon	   sen	   tulkintavaikutus	   riippuu	   johdannon	   tosiasiallisesta	   sisällöstä.	  
Jos	   johdannosta	  puuttuu	  patenttisuojaa	  selvästi	   rajaava	  elementti,	   se	  on	  Yhdysvalloissa	  perintei-­‐
sesti	  jätetty	  huomiotta.25	  Vuonna	  1995	  liittovaltion	  tuomioistuin	  muutti	  hieman	  aiempaa	  kantaan-­‐
sa	  katsoen,	  että	  hakijan	  laadittua	  kaksiportaisen	  mallin,	   jossa	  kokonaisuus	  kuvaa	  keksintöä,	  tulee	  
tulkinnassa	  huomioida	  kategorisesti	  molemmat	  osiot.26	  Eräs	  patenttivaatimusten	  esittämismuoto,	  
niin	  sanottu	  jepson	  claim27,	  rakentuu	  sille,	  että	  johdannossa	  selostetaan	  tunnettu	  tekniikka	  ja	  tun-­‐
nettu	   siitä,	   että	   -­‐osiossa	   esitetään	   se,	   kuinka	   keksintö	   eroaa	   tunnetusta	   tekniikasta.	   Tällöin	   joh-­‐
dannossa	   rajataan	   patentti	   esimerkiksi	   tiettyyn	   alaan,	   jolloin	   patenttia	   tulkitaan	   kokonaisuutena	  
mutta	  tunnettu	  siitä,	  että	  -­‐osio	  säilyttää	  erityisasemansa	  siinä,	  että	  siitä	  ilmenee	  pelkästään	  mikä	  
keksinnössä	   on	   uutta.28	   Tämä	   vastaa	   kutakuinkin	   vakiintunutta	   suomalaista	   tulkintamallia,	   jossa	  
patentti	  nähdään	  kokonaisuutena,	  mutta	   johdannon	  katsotaan	   lähinnä	  osoittavan	   tunnetun	   tek-­‐
niikan.29	  Todettakoon,	  että	  Jepson	  claim	  on	  vain	  yksi	  useammasta	  patenttivaatimusten	  esittämis-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Godenhielm	  (1994),	  sivut	  128-­‐129;	  Durham,	  sivu	  56.	  
24	  Nyberg,	  sivu	  101.	  
25	  Durham,	  sivut	  54-­‐56.	  
26	  Bell	  Communications	  Research,	  Inc.	  v.	  Vitalink	  Communications	  Corp.,	  615:	  “…when	  the	  claim	  drafter	  chooses	  to	  use	  
both	  the	  preamble	  and	  the	  body	  to	  define	  the	  subject	  matter	  of	  the	  claimed	  invention,	  the	  invention	  so	  defined,	  and	  
not	  some	  other,	  is	  the	  one	  the	  patent	  protects…	  Terms	  appearing	  in	  a	  preamble	  may	  be	  deemed	  limitations	  of	  a	  claim	  
when	  they	  give	  meaning	  to	  the	  claim	  and	  properly	  define	  the	  invention.”	  
27	  Yhdysvalloissa	  patenttihakemus	  voi	  osoittaa	  tietystä	  patenttihakemusten	  esittämismuodosta,	  jolle	  tuomioistuin	  voi	  
sallia	   tulkinnallista	  merkitystä.	  Muita	   vakiintuneita	   esittämismuotoja	   ovat	  mm.	  Markus	   claim	   ja	   Product-­‐by-­‐Product	  
claim.	  Ks.	  Durham,	  sivut	  56-­‐60.	  
28	  Durham,	  sivu	  56.	  
29	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  57.	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muodoista.	  Koska	  yhdysvaltalaisessa	  oikeuskäytännössä	  tai	  lainsäädännössä	  ei	  ole	  edellytetty	  kak-­‐
siportaista	  rakennetta,	  hakijan	  valitsemalla	  esittämismuodolla	  on	  välittömiä	  tulkintavaikutuksia.30	  	  
Patenttivaatimuksilta	   edellytetään	   itsenäisyyttä	   suhteessa	  muihin	   asiakirjoihin.	   Patenttivaatimus	  
on	  itsenäinen	  silloin	  kun	  sitä	  voi	  lukea	  ymmärrettävästi	  ilman,	  että	  lukija	  joutuu	  palaamaan	  johon-­‐
kin	  muuhun	  asiakirjaan.	  EPC	  29	  (6)	  artiklan	  mukaan	  vaatimus	  ei	  saa	  keksintöjen	  ratkaisujen	  osalta	  
tukeutua	  viittauksin	  selitykseen	  tai	  piirustuksiin,	   jos	  viittaus	  ei	  ole	   täysin	  välttämätön.	  Pääsääntö	  
on	  viittauskielto.	  Poikkeuksen	  konstituoi	  EPO:n	  valituslautakunnan	  mukaan	  esimerkiksi	  keksinnön	  
verbaalin	  ilmaisun	  ollessa	  mahdoton	  johtuen	  vaatimusten	  monimutkaisesta	  luonteesta	  (T	  150/82).	  
Poikkeukset	  pääsääntöön	  ovat	  kuitenkin	  harvinaisia,	   ja	  yleiset	  viittaukset	  selityksen	  tai	  piirustuk-­‐
sen	  osioihin	  tai	  kokonaisuuteen	  sanankääntein	  ”kuten	  selityksessä	  (tai	  piirustuksessa)	  on	  tarkem-­‐
min	  esitetty”	  ovat	  kiellettyjä.31	  Näin	  hyväksymiskelpoisen	  viittauksen	  tulee	  olla	  täsmällinen	  ja	  eh-­‐
dottoman	   tarpeellinen.	   Viittausta	   tulkitaan	   patenttivaatimuksissa	   ilmenevien	   epäselvyyksien	   sel-­‐
ventäjänä	  eikä	  suojan	  rajoituksena32.	  
Patenttihakemuksessa	  voi	  olla	  useampia	  vaatimuksia,	  mutta	  niiden	  on	  rakenteellisesti	  muodostet-­‐
tava	   yksi	   yhtenäinen	   kokonaisuus.	   Kukin	   vaatimus	   voi	   ilmaista	   ainoastaan	   yhden	   keksinnön.	   Pa-­‐
tenttivaatimukset	   voivat	   olla	   itsenäisiä	   tai	  epäitsenäisiä.	   Epäitsenäinen	  patenttivaatimus	   sisältää	  
keskeisiltä	  osiltaan	  viittauksen	  toiseen	  vaatimukseen	  kuitenkin	  lisäten	  tähän	  jonkin	  erityispiirteen.	  
Näin	  epäitsenäinen	  patenttivaatimus	  ei	  yksinään	  johda	  patenttikelpoisuuteen,	  sillä	  sen	  luonne	  on	  
liitännäinen.	   Itsenäinen	  patenttivaatimus	   taas	   sisältää	  keksinnön	  olennaiset	  osat	  osoittaen,	  mille	  
suojaa	  vaaditaan.33	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Durham,	  sivut	  56-­‐60.	  
31	  Nyberg,	  sivut	  132–133.	  
32	  EPC	  art.	  29	  (7);	  Nyberg,	  sivu	  132;	  EPO:n	  valituslautakunnan	  päätös	  T	  237/84.	  	  
33	  Oesch	  /Pihlajamaa,	  sivut	  131–132.	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2.1.1.1.	  Heikkojen	  patenttivaatimusten	  asema	  
Edellä	  esitetyn	  mukaisesti	  patenttivaatimukset	  jakautuvat	  itsenäisiin	  ja	  epäitsenäisiin	  vaatimuksiin,	  
joista	  epäitsenäiset	  eivät	  (lähtökohtaisesti)	  muodosta	  patenttisuojaa.	  Näin	  ollen	  jo	  pelkkä	  patent-­‐
tikelpoisuus	   edellyttää	   vähintään	   yhtä	   itsenäistä	   patenttivaatimusta.34	   Koska	   epäitsenäinen	   pa-­‐
tenttivaatimus	  ei	  yksinään	  täytä	  PA:n	  patenttivaatimuksille	  säätämiä	  kriteereitä,	  voi	  muutos	   itse-­‐
näisessä	   patenttivaatimuksessa	   (päävaatimus)	   johtaa	   siihen,	   että	   patenttihakemuksesta	   ilmenee	  
pelkkä	  tavoite	  -­‐ei	  keksintöä.	  Helsingin	  hovioikeus	  on	  ratkaisussaan	  S	  89/1035	  katsonut,	  että	  erityi-­‐
sesti	  silloin	  kun	  kyse	  on	  pitkälle	  kehittyneestä	  alasta,	  jossa	  keksinnöllisyyden	  taso	  on	  alhainen,	  voi-­‐
daan	  PA:n	   tunnusmerkistön	  katsoa	   täyttyneen	   jopa	   ilman	  päävaatimusta.	   Tapauksessa	  päävaati-­‐
musta	  oli	  muutettu	  siten,	  että	  patentin	  suoja-­‐ala	  voitiin	  johtaa	  vain	  epäitsenäistä	  vaatimusta	  tul-­‐
kitsemalla.35	  	  
Vaikka	   ratkaisua	   ei	   tule	   tulkita	   vahvana	   kannanottona	   epäitsenäisten	   vaatimusten	   asemasta,	   se	  
osoittaa	  selityksen	  ja	  muiden	  patenttiasiakirjojen	  painoarvosta	  arvioitaessa	  patentoidun	  keksinnön	  
keksinnöllisyyttä	   sekä	   kokonaisarvioinnin	  merkityksestä.36	  Marcus	  Norrgård	   luonnehtii	   tuomiois-­‐
tuimen	  kokonaisharkintaa	  ”kultaisen	  keskitien”	  valitsemisena	  sen	  sijaan,	  että	  sovelletaan	  patentti-­‐
vaatimuksia	  joko	  ankaran	  kirjaimellisesti	  tai	  (suhteessa	  muuhun	  tulkinta-­‐aineistoon)	  pelkkinä	  peri-­‐
aatteina.37	  Pohjoismaisessa	  oikeuskirjallisuudessa	  painotetaan	  perinteisesti	  patenttivaatimuksista	  
ilmenevän	   keksinnöllisen	   ajatuksen	   merkitystä	   patenttisuojaa	   määriteltäessä.38	   Tässä	   mielessä	  
Helsingin	  hovioikeuden	  päätös	  hyväksyä	  epäitsenäisen	  patenttivaatimuksen	  muodostama	  patent-­‐
tisuoja	  on	  rohkea,	  sillä	  Godenhielmin	  antaman	  asiantuntijalausunnon	  mukaan	  keksinnöllinen	  aja-­‐
tus	  jäi	  hakemuksessa	  uupumaan.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Ks.	  NU	  1963:	  6,	  sivu	  96:	  huomaa	  keksinnön	  käsite;	  PA	  14	  §:	  Patenttivaatimuksista	  on	  ilmettävä	  keksinnön	  uutuus	  ja	  
omalaatuisuus.	  	  
35	   Helsingin	   ho	   S	   89/1035:	   Asiassa	   asiantuntijalausunnon	   antanut	   prof.	   Godenhielm	   katsoi	   patentin	   mitättömäksi,	  
koska	  vaatimuksesta	  ilmeni	  pelkkä	  tavoite.	  Tuomioistuin	  totesi	  keksinnöllisyyden	  jäävän	  varsin	  vaatimattomaksi.	  Tuo-­‐
mioistuin	  tulkitsi	  vaatimusta	  suppeasti	  katsoen,	  että	  asiassa	  ei	  ollut	  tapahtunut	  patenttiloukkausta.	  	  	  
36	  Norrgård	  (2008),	  sivu	  437.	  
37	  Norrgård	   (2008),	   sivu	  438;	  EPC	  69	  artiklan	   tulkintapöytäkirjan	  mukaan	  patenttivaatimuksia	  ei	   tule	   tulkita	  ankaran	  
kirjaimellisesti	  muttei	  myöskään	  soveltaa	  pelkkinä	  suuntaviivoina	  (guidelines).	  
38Domeij,	  sivu	  29;	  Stenvik,	  sivu	  64;	  Godenhielm	  (1983)	  sivu	  237.	  	  
 11	  
2.1.1.2.	  Patenttivaatimukset	  tuomioistuimessa	  ja	  patenttiviranomaisessa	  
Patenttivaatimusten	  asemaa	  tulkitessa	  on	  huomioitava,	  että	  tuomioistuin	  ja	  patenttiviranomainen	  
arvioivat	  vaatimuksia	  eri	  näkökulmista	   ja	   soveltavat	   siten	  hieman	  eri	  arviointiperusteita.	  A.	  Mor-­‐
sing	  on	  arvioinut	  patenttivaatimusten	  tulkintaa	  patenttiviranomaisen	  näkökulmasta	  työssään	  ”Pa-­‐
tentkrav	  fra	  teknisk	  og	  praktisk	  behandlingsmessig	  synspunkt”,	  jossa	  esitetyt	  kannat	  kuvaavat	  osu-­‐
vasti	  kyseistä	  näkemys-­‐	  ja	  näkökulmaeroa.	  Morsingin	  mukaan	  patenttivaatimukset	  vähäsanaisuu-­‐
dessaan	   eivät	   voi	   määritellä	   keksintöä	   tai	   lähtökohtaisesti	   edes	   ilmaista	   keksinnöllistä	   ajatusta.	  
Patenttivaatimukset	  voivat	   ilmaista	  pelkästään	  keksinnön	  rakenteelliset	  ominaisuudet	   ja	  olennai-­‐
set	   seikat.	   Keksinnöllinen	   ajatus	   juontuu	   keksinnön	   käyttötarkoituksesta,	   minkä	   selvittäminen	  
edellyttää	  selitykseen	  tutustumista.	  Näin	  patenttivaatimuksia	  ei	  voida	  tulkita	  ilman	  selityksen	  kes-­‐
keistä	  vaikutusta.	  Patenttivaatimukset	  voivat	  toisaalta	  yksinään	  ilmaista	  teknisen	  kehityksen	  ja	  itse	  
lopputuotteen.	  Morsingin	  mukaan	  käytäntö	  on	  osoittanut,	  että	  vasta	  patenttiviranomaisen	  tutkit-­‐
tua	  selityksen,	  voidaan	  ottaa	  kantaa	  siihen,	  onko	  keksintö	  ilmaistu	  patenttivaatimuksissa	  lain	  edel-­‐
lyttämällä	  tavalla.	  Usein	  tutustuttuaan	  selitykseen	  patenttiviranomainen	  osoittaa	  hakijalle	  patent-­‐
tivaatimuksen	  korjauspyynnön.39	  	  	  
Vaikka	  selitys	  olisikin	  patenttiviranomaiselle	  patenttivaatimuksia	  tärkeämpi	  arvioitaessa	  keksinnön	  
patenttikelpoisuutta,	   tuomioistuinkäsittelyssä	   sitoudutaan	  patenttilain	  39	  §:ään,	   ja	  patenttivaati-­‐
muksilla	  on	  siten	  keskeisin	   tulkintavaikutus.	  Patenttiviranomaisen	   ja	   tuomioistuimen	  näkökulma-­‐
erot	   juontuvat	   siitä,	   että	   patenttiviranomainen	   arvioi	   keksinnön	   uutuuden	   ja	   keksinnöllisyyden,	  
kun	   taas	   tuomioistuin	   vertaa	   loukkausesinettä	   patenttiin40.	   Tästä	   huolimatta	   tuomioistuimen	   ja	  
patenttiviranomaisen	  on	  molempien	  tulkittava	  patenttia	  huomioiden	  jossain	  määrin	  sekä	  patentti-­‐
lain	  39	  §	  että	  keksinnöllisyys	   ja	  uutuus.	  Tuomioistuimen	  on	  arvioitu	  olevan	  patenttiviranomaista	  
hieman	   ankarampi	   keksinnöllisyysarvioinnissaan.	   Tälle	   on	   esitetty	   syyksi	   sitä,	   että	   tuomioistuin	  
käsittelee	  asian	  usein	  vuosia	  patenttiviranomaisen	  päätöksen	  jälkeen,	  jolloin	  sen	  käytössä	  on	  ajan	  
myötä	   kertynyt	   laajempi	   tulkinta-­‐aineisto.41	   Tuomioistuin	   huomioi	   myös	   konkreettisemmin	   kol-­‐
mannen	  osapuolen	   oikeussuojan,	   sillä	   toisin	   kuin	   hakemuskäsittelyssä	   riita-­‐asiassa	   korostuu	   kol-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Morsing,	  sivut	  62–63.	  	  
40	  Bruun	  (1990),	  sivu	  165.	  
41	  Haarmann	  (2001),	  sivut	  116–117.	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mannen	   osapuolen	   oikeus	   sekä	   luottaa	   patenttivaatimuksiin	   patenttisuojan	   piirin	   määrittäjänä	  
että	  hyödyntää	  ratkaisuja,	  jotka	  ovat	  suojapiirin	  ulkopuolella.42	  
2.1.1.3.	  Patenttivaatimusoppi	  
Patenttivaatimusten	   tulkinnallinen	  ensisijaisuus	  perustellaan	  patenttivaatimusopilla.	  Opin	  keskei-­‐
simmän	  ajatuksen	  mukaan	  vaikka	  muuta	  aineistoa	  voidaan	  käyttää	   tulkinta-­‐apuna,	   tulkitsijan	  on	  
kunnioitettava	  hakijan	  oikeutta	  vapaasti	  patenttivaatimuksissa	  määritellä	  se,	  mille	  patenttisuojaa	  
haetaan.43	  Opin	  kannatus	  on	  kansainvälisesti	   vankka	   ja	  voidaan	   johtaa	  muun	  muassa	  Suomen	   ja	  
Yhdysvaltain	   lainsäädännöstä.44	  Patenttivaatimusopin	  etu	  on	  siinä,	  että	  hakija	   joutuu	   laatiessaan	  
keksintönsä	   kirjalliseen	  muotoon	   täsmentämään	   olennainen	   epäolennaisesta.	   Tällöin	   selityksellä	  
pyritään	  valottamaan	  olennaisiksi	   katsottujen	   ja	  patenttivaatimuksissa	  mainittujen	  seikkojen	   tar-­‐
kempaa	   sisältöä.	   Tästä	   seuraa	   patenttivaatimusten	   luonne	   eri	   keksintöjen	   suojapiirien	   rajojen	  
määrittäjänä;	   erityisesti	   Yhdysvalloissa	   mutta	   myös	   muissa	   länsimaissa	   patenttivaatimuksille	   on	  
osoitettu	  erityinen	  tehtävä,	  ns.	  notice	  function,	  osoittaa	  kolmansille	  osapuolille,	  mitä	  ratkaisuja	  ei	  
saa	  luvatta	  hyödyntää45.46	  	  
Patenttivaatimusopin	  keskeisimpiä	  ongelmia	  on	  se,	  että	  keksinnön	  kuvaaminen	  patenttivaatimuk-­‐
sin	   tekee	   patenttisuojan	   piiristä	   keksinnön	  määritelmästä	   johtuvan	   sen	   sijaan,	   että	   annettaisiin	  
asianosaisen	   keksinnön	   määrittää	   suoja-­‐alan.	   Patenttivaatimukset	   luovat	   abstraktion,	   jolla	   pyri-­‐
tään	  kuvaamaan	  todellista	  keksintöä.	  Mitä	  monipuolisempi	  keksintö,	  sitä	  kauemmas	  irtaannutaan	  
konkretiasta.47	   Patenttiriita-­‐asioissa	   ongelmaa	   korostaa	   patenttisuojan	   piirin	   määräytymien	   sen	  
osapuolen	   eduksi,	   joka	  uskottavammin	   kykenee	  perustelemaan,	  miksi	   patenttivaatimukset	   tulee	  
tulkita	  vastapuolelle	  vastaisella	   tavalla.	  Patenttivaatimusoppi	   lähtee	   siitä,	  että	  hakija	  määrittelee	  
patenttisuojan	  piirin	  rajat,	  mikä	  korostaa	  juuri	  patenttivaatimusten	  irtaantumista	  todellisesta	  kek-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  Domeij	  (2006),	  sivut	  107	  ja	  116.	  	  
43	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  161.	  
44	  Ks.	  PL	  39	  §	  ja	  35	  U.S.C.	  §	  112.	  
45	  Burk/Lemley,	  sivu	  1745;	  Koktvedgaard/Levin,	  sivu	  289.	  
46	  Koktvedgaar/Levin,	  sivut	  286-­‐287;	  PL	  39	  §	  ja	  35	  U.S.C.	  §	  112	  (2).	  
47	  Koktvedgaar/Levin,	  sivu	  287.	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sinnöstä.48	   Kiistakapulana	   tuomioistuimessa	   yleensä	  onkin	  patenttiasiakirjoissa	   käytettyjen	   sano-­‐
jen	   oikea	   tulkinta.	   Patenttivaatimusten	   korostamisesta	   johtuen	   tuomioistuin	   antaa	   tulkintatilan-­‐
teessa	  merkitystä	  sille,	  kuinka	   laajaa	  suojaa	  oikeudenhaltija	  on	  vaatinut	  sen	  sijaan,	  että	  arvioitai-­‐
siin	  keksinnöstä	  itsestään	  johdettavissa	  oleva	  suoja-­‐ala.	  Tämä	  mahdollistaa	  kolmansien	  osapuolten	  
patentin	   laajuuden	   vaivattoman	   selvittämisen,	   ja	   edistää	   näin	   oikeuden	   ennakoitavuutta49.	  Näin	  
ollen	  hakijan	   kannalta	   tehokkain	   tapa	   edistää	   asemaansa	  on	   laatia	   laadukkaat	   ja	   täsmälliset	   pa-­‐
tenttivaatimukset.	   On	   kuitenkin	   ilmeistä,	   että	   patenttivaatimuksia	   ei	   useinkaan	   voida	   laatia	   ve-­‐
denpitävästi	  siten,	  että	  patenttisuojan	  laajuuteen	  ei	  vaikuttaisi	  muut	  seikat.	  Näitä	  ovat	  muun	  mu-­‐
assa	   patenttiasiakirjoista	   ilmenevä	   tunnettu	   tekniikka	   mutta	   myös	   erimielisyydet	   patenttivaati-­‐
musten	  tosiasiallisesta	  sisällöstä.50	  	  
2.1.2.	  Patenttiselitys	  
Patenttiselityksen	  tarkoitus	  on	  ilmaista	  hakemusajankohtana	  tiedossa	  olevan	  tekniikan	  taso	  ja	  on-­‐
gelmat,	  joihin	  keksintö	  tarjoaa	  ratkaisun.	  Selityksestä	  tulee	  myös	  ilmetä	  keksinnön	  käyttö	  ja	  teolli-­‐
nen	  hyödynnettävyys	  sekä	  se,	  mihin	  tekniikan	  alaan	  keksintö	  kuuluu.51	  Selityksestä	  hyötyvät	  kol-­‐
mannet	  osapuolet	   yhtäältä	   siksi,	   että	   se	   selventää	  patenttivaatimuksissa	   esitetyn	  patenttisuojan	  
piirin	  rajat	  helpottamalla	  näin	  patenttiloukkauksen	  välttämistä	  ja	  toisaalta	  toimimalla	  tarpeellisena	  
työkaluna	  pakkolisenssinsaajille,	  joilta	  puuttuu	  keksinnön	  käytön	  edellyttämä	  know-­‐how.52	  Selitys	  
on	   tiedollisesti	   rikkain	   ja	   valottavin	   patenttihakemuksen	   osio,	   ja	   sen	   pohjalta	   julkaistaan	   usein	  
myös	  kaupallisia	  tutkimuksia.	  Hyvin	  laadittu	  selitys	  mahdollistaa	  alalla	  vallitsevan	  kehityksen	  tule-­‐
misen	   laajemman	   yleisön	   tietoisuuteen	   ja	   siten	  myös	  muiden	   kuin	   patentinhaltijan	   hyötymisen	  
keksinnöstä.53	  
Vaikka	   selityksestä	   itsestään	   ei	   voida	   johtaa	   patenttivaatimuksissa	   mainitsematonta	   patent-­‐
tisuojaa,	   todettakoon,	   että	   patenttivaatimukset	   rakentuvat	   selityksessä	   tarkemmin	   kuvatun	   kek-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  Burk/Lemley,	  sivut	  1744-­‐1745.	  
49	  Godenhielm	  (1950),	  sivu	  160;	  Siimes,	  sivu	  48.	  	  
50	  Burk/Lemley,	  sivu	  1744.	  
51	  Oesch/Pihlajamaa,	  sivu	  130;	  PL	  8	  §.	  
52	  Nyberg,	  sivu	  100.	  	  
53	  Domeij,	  sivu	  37;	  Oesch/Pihlajamaa,	  sivu	  130.	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sinnön	  olennaisille	  seikoille,	  minkä	  takia	  selitys	  omaa	  suurta	  painoarvoa	  patenttivaatimuksia	  tulkit-­‐
taessa.54	  Komiteanmietinnössä	  selityksen	  asema	  ilmaistiin	  käänteisesti	  toteamalla,	  että	  patentti	  ei	  
voi	   suojata	  mitään	   sellaista,	   joka	   ei	   ole	   johdettavissa	   patenttivaatimuksista55	   –selitys	   ei	   siis	   voi	  
itsessään	  olla	  suojan	  lähde.	  Komitea	  vahvisti	  epäsuorasti	  käsitteestä	  selitys	  ilmenevän	  selviön;	  seli-­‐
tys	  joko	  säilyy	  selityksenä	  eli	   luonteeltaan	  liitännäisenä	  tai	  muuttuu	  patenttivaatimukseksi.	  Koska	  
selitys	  valottaa	  keksinnön	  käyttöä,	  sen	  tulkintavaikutus	  on	  muuhun	  aineistoon	  verrattuna	  suurin.	  
Komitea	  katsoikin	  selityksen	  olevan	  ensisijainen	  apu	  patenttivaatimusten	  tulkinnassa56.	  	  	  
2.1.2.1.	  Selityksen	  tulkinnallinen	  asema	  kansainvälisesti	  
Euroopassa	  on	  vallinnut	  erimielisyyttä	   selityksen	   tulkinnallisesta	  asemasta.	  Tätä	   luonnehtii	  erito-­‐
ten	  Saksan	  korkeimman	  oikeuden	  ratkaisu,	  jossa	  tuomioistuin	  antoi	  selitykselle	  tulkinnallisen	  etu-­‐
sijan	  suhteessa	  yksittäiseen	  patenttivaatimukseen.	  Tuomioistuimen	  mukaan	  selityksen	  ollessa	  kat-­‐
tava	  ja	  seikkaperäinen	  sille	  voidaan	  poikkeuksellisesti	  antaa	  tulkinnallinen	  etusija.	  Etusija	  edellytti	  
patenttivaatimuksilta	  sisäistä	  ristiriitaa	  ja	  epäselvyyttä.	  Selityksen	  luonne	  patenttivaatimusten	  tul-­‐
kintaan	   vaikuttavana	   ja	   niihin	   kiinteästi	   liitännäisenä	   johtaa	   toisinaan	   kiperiin	   tulkintatilanteisiin	  
erityisesti,	  kun	  patenttivaatimuksissa	  on	  puutteita	  eli	  niiden	  ollessa	  esimerkiksi	  sisäisesti	  ristiriitai-­‐
sia	  ja	  epäselviä.57	  Näissä	  ristiriitatilanteissa	  korostuu	  eri	  maiden	  selityksen	  asemaa	  koskevat	  linja-­‐
erot.	  Kuten	  edellä	  mainittu	  ratkaisu	  osoittaa,	  Saksa	  antaa	  selitykselle	  perinteisesti	  paljon	  tulkinnal-­‐
lista	  painoarvoa58.59	  	  	  	  	  
Asiaa	  koskeva	  EPC	  69	  artikla	  onkin	  kompromissi	  eri	   jäsenmaiden,	   joskin	  erityisesti	   Saksan	   ja	  Bri-­‐
tannian60,	  oikeuskäytännöistä	  siinä,	  että	  se	  kieltää	  tulkinnalliset	  ääripäät.	  Näin	  artiklaa	  ei	  tule	  tulki-­‐
ta	  oikeuttamaan	  patenttivaatimusten	  ehdotonta	  riippumattomuutta	  tehden	  selityksestä	  poikkeus-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54	  Godenhielm,	  sivut	  160–161.	  	  
55	  NU	  1963:	  6,	  sivu	  186.	  
56	  Godenhielm,	  sivu	  232.	  	  
57	  Domeij	  (1998),	  sivu	  482.	  	  
58	  Takenaka,	  sivu	  157:	  Saksan	  korkein	  oikeus	  on	  vasta	  1980-­‐luvun	  lopulla	  muodostanut	  selkeästi	  kieltävän	  kannan	  sille,	  
että	  selityksestä	  johdetaan	  patenttivaatimuksissa	  mainitsematonta	  suojaa.	  	  
59	  Domeij	  (1998),	  sivu	  483.	  
60	  Bruder,	  sivu	  137.	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tapauksissa	  huomioon	  otettavan	   lähteen.	  Toisaalta	  tulkinta	  ei	  myöskään	  saa	  tehdä	  patenttivaati-­‐
muksista	  pelkkiä	  selityksen	  ohjenuoria.61	  	  
Selityksen	  ensisijainen,	  lainmukainen	  tehtävä	  on	  ilmaista	  keksinnön	  käyttö	  kyllin	  selvästi,	  että	  alan	  
ammattimies	  voi	  käyttää	  sitä	  selityksen	  perusteella.	  Selityksen	  kuuluminen	  hakemukseen	  nähdään	  
selviönä	  ja	  laissa	  käytetäänkin	  sanaparia	  ”hakemuksen	  tulee	  sisältää	  keksinnön	  selitys”	  (PL	  8.1	  §).	  
Siitä	  huolimatta,	  että	  Ruotsin	  ja	  Suomen	  patenttilait	  vastaavat	  tältä	  osin	  toisiaan,	  Nyberg	  on	  kat-­‐
sonut,	  että	  Ruotsissa	  selityksen	  poisjättäminen	  on	  mahdollista,	   joskin	  samalla	  painottanut	  tämän	  
harvinaislaatuisuutta	   sekä	   edellyttävän	   patenttivaatimusten	   sisällöllistä	   selkeyttä	   ja	   itsestäänsel-­‐
vyyttä.	  Suomen	  patentti-­‐	  ja	  rekisterihallitus	  on	  patenttioppaassaan	  katsonut	  sekä	  selityksen	  liittä-­‐
misen	   hakemukseen	   että	   tiettyjen	   selitykseen	   liittyvien	   kvalitatiivisten	   vaatimusten	   täyttymisen	  
edellytykseksi	   patentin	   hyväksymiselle.	   Hakija	   on	   itse	   vastuussa	   hakemuksensa	   perusteellisesta	  
laadinnasta,	  ja	  kehnosti	  laadittu	  tai	  kokonaisuudessa	  laiminlyöty	  selitys	  voi	  johtaa	  ongelmiin	  myö-­‐
hemmin.	  Todettakoon,	  että	  selitys	  ei	  ole	   itsetarkoitus	  vaan	  sen	  seikkaperäisyys	  riippuu	  tarpeesta	  
valottaa	  patenttivaatimuksia	  laajemmin	  keksinnön	  toiminnallisuutta.62	  	  	  
Selityksen	  tulkintavaikutus	  patenttisuojaa	  määriteltäessä	  korostuu	  erityisesti	  patenttilain	  8	  §:ssä,	  
jonka	  mukaan	  keksintöä	   tulee	  pystyä	   käyttämään	   selitystä	   lukemalla.	  Näin	   selitys	   tuo	  arviointiin	  
käytännöllisen	   aspektin.	   Keksinnön	   käyttöä	   käsittelevä	   selitys	   esittää	   usein	   patenttivaatimuksia	  
selvemmin	   keksinnön	   toiminnallisen	   idean.63	   Selityksessä	   selostetulla	   ongelmanratkaisulla	   (ts.	  
toiminnallinen	  idea)	  on	  vahva	  kytkös	  keksinnön	  peruskäsitteeseen,	  sillä	   ilman	  ongelmanratkaisua	  
ei	  myöskään	  ole	  keksintöä.64	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61	  Domeij	  (1998),	  sivu	  482.	  
62	  Nyberg,	  sivut	  99–100	  ja	  103–104;	  Patenttiopas,	  sivu	  8.	  
63	  Nyberg,	  sivu	  103.	  
64	  NU	  1963:	  6,	  sivu	  96.	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2.1.3.	  Hakuasiakirjat	  
Tutkielmassa	  hakuasiakirjoilla	  tarkoitetaan	  hakemusmenettelyssä	  ilmenneitä	  seikkoja,	  jotka	  voivat	  
vaikuttaa	  patenttivaatimusten	  tulkintaan.	  Hakemusmenettely	  toimitetaan	  kirjallisesti	   ja	  alkaa	  pa-­‐
tenttihakemuksen	  tultua	  patenttiviranomaiselle,	   joka	  Suomessa	  on	  patentti-­‐	   ja	   rekisterihallitus.65	  
Menettelyn	  kirjallisesta	  luonteesta	  huolimatta	  tärkeää	  on	  hakijan	  ja	  patenttiviranomaisen	  välinen	  
sujuva	  vuorovaikuttaminen,	  mistä	  säädetään	  useammassa	  eri	  lainkohdassa.	  Patenttiviranomaisen	  
on	  muun	  muassa	  annettava	  hakijalle	   kehotus	   täydentää	  hakemustaan	   sen	  ollessa	  puutteellinen,	  
annettava	   tarkempia	   määräyksiä	   virastoon	   toimitettavien	   asiakirjojen	   laadusta	   ja	   lukumäärästä	  
sekä	   meneteltävä	   hallinto-­‐oikeudellisen	   palveluperiaatteen	   edellyttämällä	   tavalla.	   Viranomaisen	  
on	  palveluperiaatteen	  mukaan	  kiinnitettävä	  huomiota	  asiakkaan	  tarpeisiin	  ja	  toimittava	  joustavasti	  
käyttäessään	  julkista	  valtaa.66	  	  
Toimivan	  vuorovaikuttamisen	  merkitys	  korostuu	  hakemuksessa	  ilmenevän	  informaation	  epäonnis-­‐
tuessa	   vastaamaan	   johonkin	   patentin	   hyväksymisen	   kannalta	   olennaiseen	   kysymykseen.	   Esimer-­‐
kiksi	   hakijan	  määrittelemä	   ongelma	   tunnetussa	   tekniikassa	   (johon	   keksintö	   tarjoaa	   ratkaisun)	   ei	  
välttämättä,	  johtuen	  hakijan	  subjektiivisesta	  näkökulmasta,	  vastaa	  patentin	  hyväksymisen	  kannal-­‐
ta	  olennaiseen	  kysymyksen	   lähimmän	  tekniikan	  tasosta.	  Hakijan	  subjektiivinen	  näkökulma	  ongel-­‐
masta	  on	  kuitenkin	  tarpeellinen,	  sillä	  se	  rajaa	  ongelma-­‐alueen,	   ja	  patenttiviranomaisen	  määritte-­‐
lemä	   niin	   sanottu	   objektiivinen	   ongelma	   on	   siten	   sidottu	   hakijan	   subjektiiviseen	   näkemykseen.	  
Hakija	  voi	  muuttaa	  alkuperäisessä	  hakemuksessa	  esitettyä	  ongelmaa	  (PL	  13).67	  Hakemusmenette-­‐
lyssä	  ilmenneet	  hakijan	  motiivit	   ja	  hakemukseen	  tehdyt	  muutokset	  vaikuttavat	  patenttihakemuk-­‐
sen	   sisältöön	   ja	   siten	   potentiaalisesti	   myös	   patenttisuojan	   piiriin.	   Hakuasiakirjoja	   ei	   kuitenkaan	  
selityksen,	   patenttivaatimusten	   ja	   tiivistelmän	   tavoin	   saateta	   yleisön	   nähtäväksi	   patentin	  myön-­‐
tämispäivästä	  lukien	  (PL	  21	  §).	  	  
Yhdysvalloissa	  hakemusmenettely	   tulkitaan	  eräänlaiseksi	  vuorovaikutussuhteeksi,	   jonka	  muodos-­‐
tamaan	  kokonaisuuteen	  sisältyy	  kaikki	  hakijan	  paljastamat	  tiedot.	  Vaikka	  hakuasiakirjoja	  on	  Poh-­‐
joismaissa	   käsitelty	   vähän,	   todettakoon,	   että	   ajatus	   hakuasiakirja-­‐aineistosta	   osapuolten	   välisen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65	  PL	  7	  §;	  KTM	  (1995),	  sivu	  3.	  
66	  Kulla,	  sivu	  111;	  PL	  8c	  §;	  PA	  4	  §;	  HL	  7	  §.	  
67	  Aarnisalo,	  sivut	  6-­‐7.	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vuorovaikutuksen	   tuloksena	   ei	   ole	   pohjoismaisittainkaan	   vieras	   –erityisesti	   Godenhielm	   käsitteli	  
asiaa	   juuri	   vuorovaikutussuhteena	   (växelverkan)68.	   Hakuasiakirja-­‐aineistoa	   kertyy	   hakijan	   ollessa	  
aktiivinen	  jossain	  tietyssä	  kysymyksessä.	  Tämän	  takia	  hakuasiakirjat	  voivat	  osoittaa	  oikeaan	  tulkin-­‐
taan	  ilmaisemalla	  paitsi	  relevantin	  kontekstin	  myös	  hakijan	  motiivit.69	  	  
Hakuasiakirjojen	  on	  väitetty	  yhdenmukaistavan	  patenttiviranomaisen	  ja	  tuomioistuimen	  ratkaisu-­‐
ja.	  Kanta	  perustuu	  siihen,	  että	  tuomioistuin	  ja	  patenttiviranomainen	  tulkitsevat	  patenttivaatimuk-­‐
sia	  etsien	  hakijassa	  hakuprosessin	  aikana	  vallinnutta	  tahtotilaa.	  Mikäli	   tuomioistuin	  tulkitsee	  pel-­‐
kästään	  patenttivaatimuksia	  ja	  selitystä,	  se	  irtaantuu	  menettelyn	  aikana	  vallinneista	  motiiveista	  ja	  
kontekstista.	  Näin	  ollen	  tuomioistuimen	  on	  usein	  myös	  arvioitava	  taustalla	  oleva	  menettely,	  jotta	  
ratkaisu	  projisoi	  hakuvaiheessa	  hakijan	  ja	  patenttiviranomaisen	  välillä	  vallinnutta	  yhteisymmärrys-­‐
tä.70	   Suomen	   korkein	   oikeus	   ja	   EPO	   ovatkin	   oikeuskäytännöissään	   katsoneet	  mahdolliseksi	   hyö-­‐
dyntää	  verrattain	  kattavaa	  tulkinta-­‐aineistoa,	   johon	  kuuluu	  erityisesti	  hakuasiakirja-­‐aineisto,	  arvi-­‐
oitaessa	  hakumenettelyssä	  vallinneita	  olosuhteita.71	  	  
2.1.3.1.	  Muotoedellytykset	  
Suomessa	  ei	  sen	  enempään	  oikeuskäytännössä	  kuin	  –kirjallisuudessakaan	  ole	  nimenomaisesti	  kä-­‐
sitelty	   hakuasiakirjoille	   asetettuja	  muotoedellytyksiä.	   Oikeuskäytännössä	   on	   hakuasiakirjojen	   tii-­‐
moilta	  käytetty	  käsitettä	  ”muut	  menettelyssä	  ilmenneet	  seikat”,	  jolla	  viitataan	  laajemmin	  kaikkeen	  
menettelyn	   aikana	   ilmenneisiin	   ja	   tuomioistuinharkintaan	   vaikuttaviin	   seikkoihin72.	   Yhdysvaltain	  
liittovaltion	   tuomioistuin	   on	   ratkaisussaan	   Festo	   katsonut,	   että	  myös	   suullisesti	   hakumenettelyn	  
aikana	  ilmaistu	  näkökulma	  voidaan	  huomioida	  hakuasiakirjana	  tuomioistuimessa.73	  Suomalaisessa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68	   Godenhielm	   (1994),	   sivu	   150:	   Godenhielm	   viittaa	   erityisesti	   korkeimman	   oikeuden	   ratkaisuun	   KKO:	   1981	   II	   184,	  
jossa	  patenttiviranomainen	  esitti	  patenttihakemukseen	  muutosehdotuksen,	   jonka	  hakija	  hyväksyi.	  Näin	  patentti	  voi-­‐
tiin	  nähdä	  osapuolten	  välillä	  käydyn	  neuvottelun	  (sic)	  tuloksena.	  	  	  
69	  Wagner,	  sivut	  208-­‐209.	  
70	  Wagner,	  sivu	  205.	  
71	  KKO:	  1981	  II	  184;	  Aarnisalo,	  sivu	  5.	  	  
72	  KKO:	  1981	  II	  184;	  Haarmann	  (1994),	  sivu	  107.	  
73	  Festo	  Corp.	  v.	  Shoketsu	  Kinzoku	  Kogya	  Kabushiki	  Co.,	  535	  U.S.	  722	  (2002);	  Kaminski,	  sivu	  186.	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tuomioistuinprosessissa	  sovelletaan	  pääsääntöisesti	  vapaata	  harkintaa,	   jolloin	  muotoedellytysten	  
sijaan	  arvioidaan	  kunkin	  todisteen	  faktinen	  todistusarvo	  (OK	  17:	  1	  §).	  	  
2.1.3.2.	  Hakuasiakirjojen	  tulkintavaikutuksen	  kritiikkiä	  
Hakuasiakirjojen	   tulkintavaikutusta	   voi	   kritisoida	   siitä,	   että	   se	   luo	   hakijoiden	   kesken	   eriarvoistu-­‐
mista.	  Koska	  hakuasiakirja-­‐aineisto	  kumuloituu	  hakijan	  tiedusteluista	  ja	  vastauksista	  patenttiviran-­‐
omaisen	   korjaamispyyntöihin,	   synnyttää	  hakija,	   joka	   kykenee	   kustantamaan	   kattavaa	   juridista	   ja	  
muuta	   selvitystyötä,	  muita	   vähemmän	   hakuasiakirja-­‐aineistoa.74	   Näin	   kattavat	   resurssit	   omaava	  
hakija	  hallitsee	  tehokkaammin	  menettelyssä	  syntyvää	  tulkinta-­‐aineistoa,	   joka	  voi	  tuomioistuinkä-­‐
sittelyssä	  vaikuttaa	  patenttisuojan	  piiriin.	  Toisaalta	  hakuasiakirjojen	  puolesta	  on	  katsottu	  puhuvan	  
juuri	   sen	   vaikutus	  motivoida	  hakijoita	   laatimaan	  hakemuksensa	  huolella	   ennen	  hakemuksen	   toi-­‐
mittamista	  patenttiviranomaiseen.	  Huolella	  laaditut	  hakemukset	  vähentävät	  patenttiviranomaisen	  
käsittelykustannuksia	  ja	  johtavat	  hakijan	  kannalta	  parempaan	  oikeusturvaan.75	  	  
Patenttiriita-­‐asioissa	  korostuu	  erityispiirteenä	  tarve	  huomioida	  kolmannen	  osapuolen	  oikeusturva.	  
Mogens	  Koktvedgaard	  on	  painottanut,	  että	  kolmannen	  osapuolen	  oikeus	   luottaa	  patenttiasiakir-­‐
joihin,	   erityisesti	   patenttivaatimuksiin	   ja	   selitykseen,	   heikkenee,	   jos	   tuomioistuimessa	   annetaan	  
liikaa	   painoarvoa	   patenttivaatimuksista	   periferiassa	   oleville	   asiakirjoille.	   Koktvedgaardin	   kanta	  
perustuu	  patenttivaatimusten	  notice	  function	  –tehtävään	  kolmansien	  osapuolten	  tiedonlähteenä,	  
minkä	  takia	  hän	  ei	  erityisemmin	  alleviivaa	  juuri	  hakuasiakirjoja	  tulkintavaikutuksen	  ulkopuolelle.76	  	  
Koska	   patenttiviranomaisen	   ei	   tarvitse	   pitää	   patentin	   myöntämispäivästä	   lukien	   hakuasiakirjoja	  
yleisön	   saatavana	   (PL	   21	   §),	   kolmannen	   osapuolen	   oikeusturva	   kärsisi	   tuomioistuimen	   salliessa	  
hakuasiakirjoille	  patenttisuojaa	   laajentavan	  funktion.	  Hakuasiakirjojen	  patenttisuoja-­‐alaa	  rajoitta-­‐
va	  tulkintavaikutus	  onkin	  ollut	  sekä	  Yhdysvalloissa	  että	  Pohjoismaissa	  käydyn	  keskustelun	  premis-­‐
si77.	   Luvussa	   3.3.	   käsitellään	   Yhdysvalloissa	   kehittynyttä	   hakuasiakirjoista	   syntyvää	   patenttivaati-­‐
musten	  laajentamiskieltoa.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74	  Wagner,	  sivut	  213-­‐214.	  
75	  Wagner,	  sivut	  210	  ja	  214-­‐215.	  
76	  Koktvedgaard/Levin,	  sivut	  288-­‐289.	  
77	  Domeij,	  sivut	  114-­‐115;	  Koktvedgaard/Levin	  (2004),	  	  sivu	  289;	  Lichtman,	  sivu	  1;	  Otterstedt,	  sivu	  406.	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3. EKVIVALENSSIOPPI	  
3.1.	  Yleistä	  
Patentinhaltijalla	   on	   yksinoikeus	   hyödyntää	   keksintöään.	   Länsimaissa	   –	   kuten	   Pohjoismaissa	   ja	  
Yhdysvalloissa	  –	  vallitsee	  laaja	  konsensus	  patenttivaatimusten	  asemasta	  patenttisuojan	  piirin	  ensi-­‐
sijaisena	  määrittäjänä.78	  Tästä	  seuraa,	  että	  mikäli	  väitetystä	  loukkausesineestä	  ei	  löydetä	  patentti-­‐
vaatimusten	  sanamuotoa	  vastaavaa	  osaa	  tai	  toimintoa,	  patenttiloukkausta	  ei	  lähtökohtaisesti	  kat-­‐
sota	   tapahtuneen.	   Ekvivalenssiopin	  perimmäinen	   tarkoitus	   on	   kuitenkin	   löyhentää	   steriiliä	   sana-­‐
muodossa	  pysymisen	  vaatimusta	   ja	  mahdollistaa	  siten	  patenttisuojan	  piirin	  ulottuminen	  tietyissä	  
tilanteissa	  patenttivaatimusten	  sanamuotoja	  laajemmalle.79	  	  
Pohjoismaisessa	  oikeustieteessä	  ekvivalenssi	  vallitsee	  kahden	  eri	  ainesosan	  tai	  esineen	  välillä	  sil-­‐
loin	  kun	  ne	  ovat	  keskenään	  toiminnallisesti	  samanarvoisia	  mutta	  ei-­‐identtisiä	  tai	  muistuttavat	   lä-­‐
heisesti	   toisiaan	   ja	   hyödyntävät	   samaa	   keksinnöllistä	   ajatusta.80	  Myös	   Yhdysvalloissa	   ekvivalens-­‐
sioppiin	  on	  yhdistetty	  esineiden	  toiminnallinen	  samanarvoisuus	   ja	  yhteinen	  keksinnöllinen	  ajatus.	  
Kolmannen	  osapuolen	  oikeudeksi	  ei	  ole	  katsottu	  hyödyntää	  patentoitua	  keksintöä	  sillä	  verukkeel-­‐
la,	  että	  loukkausesineessä	  hyödynnetty	  osa	  on	  päältäpäin	  erilainen	  mutta	  toiminnallisesti	  patent-­‐
tia	   vastaava.81	   Todettakoon,	   että	   vaikka	   ekvivalenssitulkinnassa	   arvioidaan	   yleensä	   kahta	   eri	   ai-­‐
nesosaa	  tai	  esinettä,	  niiden	  mahdollinen	  ekvivalentti	  suhde	  riippuu	  taustalla	  olevista	  toiminnallisis-­‐
ta	  aspekteista.	  Näin	  ollen	  esine	  ja	  funktio	  ovat	  käsitteinä	  toisiinsa	  sidotut,	  vaikka	  esimerkiksi	  EPC	  
69	  artiklan	  lisäpöytäkirja	  mainitsee	  ainoastaan	  ”elementtien”	  välisen	  ekvivalenssin.	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78	  Domeij	  (1997),	  sivu	  72;	  Godenhielm	  (1994),	  sivut	  119-­‐122;	  Durham,	  sivut	  19-­‐20;	  Ks.	  myös	  mm.	  EPC	  69	  art.	  ja	  35	  
U.S.C.	  §	  112	  (2).	  
79	  Takenaka,	  sivut	  113-­‐114.	  
80	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  307;	  Bruun	  (1990),	  sivu	  165.	  
81	  Durham,	  sivut	  131-­‐132:	  Opin	  kehittymisen	  kannalta	  keskeisissä	  ratkaisuissa	  Winans	  v.	  Denmead	  ja	  Graver	  Tank	  
tuomioistuimet	  katsoivat	  patenttiloukkauksen	  vallinneen,	  vaikka	  loukkausesine	  erosi	  patenttivaatimusten	  sanamuo-­‐
doista.	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Yhdysvaltain	   korkeimman	  oikeuden	  vuonna	  1950	  antama	   ratkaisu	  Graver	  Tank	   loi	   perustan	  mo-­‐
dernille	  yhdysvaltalaiselle	  ekvivalenssidoktriinille.	  	  
 “The doctrine of equivalents is founded on the theory that, if two devises 
 do the same work in substantially the same way and accomplish  
 substantially the same result, they are the same, even though they differ 
 in name, form or shape.”82  
Tuomioistuin	   ei	   pyrkinyt	   luomaan	   annettuna	   sovellettavaa	   tulkintamenetelmää,	   vaan	   painotti	  
tuomioistuimen	  vapaata	  harkintaa.	  Linjauksesta	  on	  kuitenkin	  johdettu	  niin	  sanottu	  function-­‐way-­‐
result	  –testi,	  jota	  on	  oikeuskäytännössä	  sovellettu	  vaihtelevalla	  sitoumuksella.83	  Testiä	  käsitellään	  
seikkaperäisemmin	  luvussa	  3.2.5.2.	  Tuomioistuimen	  kannanotto	  auttaa	  hahmottamaan	  länsimais-­‐
ta	  ekvivalenssioppia,	  sillä	  siinä	  kodifioituu	  ekvivalenssiopin	  keskeisimmät	  elementit.84	  	  
Länsimaat	  voidaan	  jakaa	  ekvivalenssioppia	  kannattaviin	  ja	  oppiin	  kriittisesti	  suhtautuviin	  oikeusjär-­‐
jestelmiin.85	  Vaikka	  molemmissa	  koulukunnissa	  patenttisuoja	  kattaa	   jossain	  määrin	  myös	  ekviva-­‐
lentit	   ratkaisut86,	  ensiksi	  mainitussa	  ryhmässä,	   jonka	  paradigman	  muodostaa	  Yhdysvallat,	  ekviva-­‐
lenssioppia	   sovelletaan	   itsestään	   selvänä	   oikeudellisena	   instituutiona.	   Jälkimmäiseen	   ryhmään	  
lukeutuu	   oikeusjärjestelmät,	   joissa	   patenttivaatimusten	   tosiasiallinen	   sisältö	   ja	   suoja	   johdetaan	  
keksinnöstä87,	   joka	   on	   ilmaistu	   erityisesti	   hakemuksen	   selityksessä.88	  WIPO	   on	   huomioinut	   mo-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82	  Graver	  Tank	  &	  Manufacturing	  Co.	  v.	  Linde	  Air	  Products	  Co.,	  339	  U.S.	  (1950),	  kohta	  605.	  
83	  Durham,	  sivu	  135.	  
84	  Luvussa	  3.2.5.2	  esitetään,	  että	  testillä	  on	  myös	  paljon	  yhteistä	  pohjoismaisessa	  oikeuskirjallisuudessa	  muodostettu-­‐
jen	  kantojen	  kanssa.	  	  
85	  Jako	  perustuu	  luvussa	  3.2	  seikkaperäisemmin	  käsiteltyyn	  erotteluun	  olennaistulkintaa	  ja	  perifeeristä	  tulkintaa	  sovel-­‐
taviin	  oikeusjärjestelmiin.	  
86	  Huolimatta	  siitä,	  että	  jälkimmäisessä	  koulukunnassa	  ekvivalenssioppi	  ei	  omaa	  asemaa	  oikeudellisena	  instituutiona,	  
voidaan	   ekvivalenssitulkintaa	   soveltaa	   yksittäistapauksissa	   esim.	   silloin,	   kun	   loukkausesineellä	   ja	   patentilla	   on	   sama	  
tarkoitus	  (syfte).	  Nyberg,	  sivut	  288	  ja	  301;	  KTM	  (2004),	  sivut	  19-­‐20.	  	  
87	  Adelman,	  sivu	  71.	  
88	  Takenaka,	  sivut	  3-­‐4.	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lemmat	   koulukunnat	   ehdottamissaan	   kahdessa	   laajan	   tulkinnan	   standardissa.89	   Ensimmäinen	  
standardi	  seuraa	  lähes	  sanatarkasti	  function-­‐way-­‐result	  -­‐menetelmää.	  Menetelmä	  on	  täten	  ekviva-­‐
lenssiopin	  ymmärtämisen	  kannalta	  keskeinen.	  Toisessa	  standardissa	  huomio	  kiinnittyy	  ongelman-­‐
ratkaisuun	  sekä	  loukkausesineen	  ja	  patentin	  välillä	  vallitseviin	  yhtäläisyyksiin	  alan	  ammattimiehen	  
näkökulmasta.	  
Ruotsi	  on	  suunnannut	  ekvivalenssiopin	  kehitystä	  haluamaansa	  muotoon	  asettamalla	  sen	  sovelta-­‐
miselle	  verrattain	  ankarat	  ehdot.	  Nämä	  ehdot	  ovat	  kuitenkin	  tehneet	  patenttisuojan	  ulottamisen	  
patenttivaatimusten	  kirjaimen	  asettamia	  rajoja	  laajemmalle	  lähes	  mahdottomaksi.90	  
3.1.1.	  EPC	  69	  artiklan	  lisäpöytäkirja	  
EPC	  69	  artiklan	  lisäpöytäkirjan	  2	  kohta	  tarjoaa	  ekvivalenssitulkinnalle	  muodollisen	  tuen.91	  
	   ”For the purpose of determining the extent of protection conferred by a 
 European patent, due account shall be taken of any element which is 
 equivalent to an element specified in the claims."  
Suomessa	   ja	  Ruotsissa	  EPC:n	  säännökset	  on	  tavattu	  harmonisoida	  uskollisesti	  kansalliseen	  oikeu-­‐
teen,	  mutta	  tässä	  kohdin	  lisäpöytäkirjan	  ei	  ole	  katsottu	  edellyttävän	  lainmuutoksia.	  Kummankaan	  
maan	  asiaa	   käsittelevät	   säännökset	  eivät	  nimenomaisesti	   kiellä	   taikka	  estä	  ekvivalenssitulkintaa.	  
Hallituksen	  esityksessä	   (HE	  2005/92)	  on	  otettu	  kantaa	   lisäpöytäkirjan	  kansallisiin	  oikeusvaikutuk-­‐
siin.	  Pääsääntönä	  pidetään	  edelleen	  patenttivaatimuksia	  patenttisuojan	  laajuuden	  määrittäjänä	  ja	  
selityksen	  roolia	  pelkkänä	  tulkinnallisena	  apuvälineenä.	  Hallituksen	  esityksessä	  painotettiin	  komi-­‐
teanmietinnön	   tavoin	  oikeuskäytännön	   roolia	   lopullisen	   suojan	  määrittäjänä92,	   ja	   viitattiin	  erityi-­‐
sesti	  korkeimman	  oikeuden	  niin	  sanottuun	  Lokari	  –tapaukseen	  (KKO:	  1981	  II	  184),	  jossa	  tuomiois-­‐
tuin	   sovelsi	   kokonaisarviointia	   ja	   laajaa	   tulkinta-­‐aineistoa.	   Hallituksen	   esityksen	  mukaan	   ”suojan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89	  WIPO,	  artiklat	  21(2)(b)(i)	  ja	  21(2)(b)(ii).	  	  	  
90	   Koktvedgaard/Levin,	   sivu	   291;	   Domeij	   (2006),	   sivu	   110;	   Ruotsin	   oikeuskäytäntöä	   käsitellään	   seikkaperäisemmin	  
luvussa	  3.1.2.2.	  
91	  Stenvik,	  sivu	  365.	  
92	  NU	  1963:	  6,	  sivu	  186.	  
 22	  
määritteleminen	  on	  kokonaisharkintaa,	   jossa	  kiinnitetään	  huomio	  muun	  muassa	   tekniseen	   tietä-­‐
mykseen	  ja	  intuitioon”.93	  	  
Domeij	   katsoo	   lisäpöytäkirjasta	   voitavan	   johtaa	   tuomioistuimille	   asetettu	   velvollisuus	   soveltaa	  
ekvivalenssitulkintaa,	   jos	   riittävän	   moni	   asiaan	   vaikuttava	   seikka	   puoltaa	   ekvivalenssitulkinnan	  
soveltamista.94	  Tästä	  seuraisi	  tuomioistuimille	   lähinnä	  velvollisuus	  hyväksyä	  ekvivalenssitulkinnan	  
mahdollisuus,	  sillä	  sen	  tosiasiallisessa	  soveltamisessa	  tuomioistuimet	  kuitenkin	  pidättäisivät	   itsel-­‐
lään	   laajan	  harkintavallan.	  Domeijn	  kannan	  puolesta	  puhuu	  hallituksen	  esityksessä	  mainittu	  pyr-­‐
kimys	   yhdenmukaistaa	   eurooppapatenttien	   ja	   kansallisten	   patenttien	   suoja-­‐alan	   tulkintaa,	   mikä	  
edellyttäisi	  kansallisilta	  tuomioistuimilta	   lisäpöytäkirjan	  sanavalintojen	  kunnioittamista	  ratkaisuis-­‐
saan95.	  Koska	  lisäpöytäkirja	  on	  osa	  EPC	  69	  artiklaa,	  on	  vastoin	  Suomen	  vakiintunutta	  linjaa	  jättää	  
ekvivalenssitulkinnan	  mahdollisuus	  kategorisesti	  kansallisen	  oikeuskäytännön	  ulkopuolelle.	  	  
Lisäpöytäkirjasta	   huolimatta	   jäsenvaltioiden	   kansallisissa	   oikeuskäytännöissä	   ei	   ole	   ilmennyt	   eri-­‐
tyistä	  harmonisointia.96	  Kansallisissa	  tuomioistuimissa	  lisäpöytäkirjan	  säännöstä	  ei	  täten	  ole	  pidet-­‐
ty	  erityisen	  normatiivisena	  harmonisointikehotuksena.	  	  
3.1.2.	  Ekvivalenssioppi	  oikeuskirjallisuudessa	  
Ekvivalenssiopista	  on	  syntynyt	  vilkasta	  keskustelua	  pohjoismaisten	  oikeusoppineiden	  kesken.	  Esillä	  
olleet	   kysymykset	   ovat	   koskeneet	   erityisesti	   ekvivalenssiopin	   olemassaoloa	   pohjoismaisessa	   oi-­‐
keudessa	  ja	  sen	  mahdollista	  käytännön	  soveltamista.97	  	  
Tuomioistuinmenettelyissä	   käsitettä	   ekvivalenssi	   ovat	   käyttäneet	   lähinnä	   prosessin	   asianosaiset,	  
eivät	   tuomioistuimet.98	   Tuomioistuinten	   ekvivalenssi	   –sanan	   käytön	   välttäminen	   ei	   kuitenkaan	  
kerro	  ekvivalenssitulkinnan	  faktisesta	  soveltamisesta.	  Toisaalta	  käsitteen	  käytön	  on	  voitu	  ajatella	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93	  Bruder,	  sivut	  139-­‐140;	  Siivola,	  sivut	  22-­‐23;	  HE	  2005/92,	  sivu	  28.	  	  	  
94	  Domeij	  (2003),	  sivu	  156.	  
95	  HE	  2005/92,	  sivut	  28-­‐29.	  
96http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hkTasBbc1FoJ:www.kth.se/polopoly_fs/1.160796!/Menu/
general/column-­‐content/attachment/hightechlawgranskat.doc+&cd=5&hl=fi&ct=clnk&gl=fi,	  sivu	  1.	  	  
97	  Domeij	  (2003),	  sivu	  173;	  Bruun	  (1990),	  sivut	  166-­‐168.	  	  
98	  Ks.	  mm.	  Helho	  2008:	  7;	  Helho	  2008:	  8.	  
 23	  
johtavan	  ekvivalenssiopin	  oppirakenteiden	  (siihen	  kuuluvine	  argumentaatiotapoineen)	  omaksumi-­‐
seen99.	  Tähän	  tuomioistuimet	  eivät	  ole	  halunneet	  sitoutua.	  Ekvivalenssitulkintaa	   ja	   (jossain	  mää-­‐
rin)	   -­‐käsitettä	   on	   kuitenkin	   hyödynnetty	   yksittäistapauksissa.	   Ratkaisussa	   KKO:	   1938	   59	   korkein	  
oikeus	  päätyi	  katsomaan	  loukkauksen	  vallinneen,	  koska	  esineet	  olivat	  toistensa	  niin	  sanotut	  itses-­‐
tään	  selvät	  ekvivalentit.	   Itsestään	  selvä	  ekvivalentti	  edustaa	  klassista	  käsitystä	  ekvivalenssiopista,	  
jossa	  patenttiloukkauksen	  katsotaan	  vallitsevan	  esineiden	  ollessa	  alan	  ammattimiehen	  arvion	  mu-­‐
kaan	   toiminnallisesti	   toistensa	   vastaavia.	   Vastaavuuden	   on	   oltava	   ilmeinen.	   Tällöin	   painotetaan	  
esineiden	   käytännön	   toiminnallisuutta,	   jonka	   katsotaan	   toisinaan	  menevän	   patenttivaatimusten	  
sanatarkan	  tulkinnan	  edelle.100	  	  
Svean	  hovioikeus	  on	  antanut	  vuonna	  1987	  ekvivalenssitulkinnan	  kannalta	  ajankohtaisen	  ratkaisun	  
tapauksessa	  Lännen	  Tehtaat	  Oy	  /	  Svedbro	  Smide	  AB	   (T	  356/87).	  Tukholman	  käräjäoikeuden	  mu-­‐
kaan	   loukkausesineen	   hyödyntäessä	   patentin	   kanssa	   samaa	   keksinnöllistä	   ajatusta	   oli	   patenttia	  
ekvivalenssioppia	   soveltaen	   katsottava	   loukatun.	   Svean	  hovioikeus	   taas	   palautti	   suoja-­‐arvioinnin	  
takaisin	  patenttivaatimuksissa	  ilmaistuun	  ratkaisuperiaatteeseen,	  johon	  mahdollinen	  ekvivalenssi-­‐
tulkinta	   tuli	   tuomioistuimen	   mukaan	   sitoa.	   Tuomioistuimen	   mukaan	   pelkästään	   keksinnölliseen	  
ajatukseen	   perustuva	   ekvivalenssitulkinnan	   soveltaminen	   on	   vastoin	   patenttivaatimusten	   notice	  
function	  –tehtävää	  ja	  tekee	  patenttivaatimuksissa	  selostetusta	  ratkaisuperiaatteesta	  merkitykset-­‐
tömän.	  Ratkaisu	  on	  relevantti	  siinä,	  että	  tuomioistuin	  sovelsi	  argumentoinnissaan	  ekvivalenssiop-­‐
pia	  legitimoiden	  jossain	  määrin	  opin	  osaksi	  patenttivaatimusten	  tulkintaa	  ja	  siinä,	  että	  ekvivalens-­‐
situlkinta	  sidottiin	  tiukasti	  patenttivaatimuksista	  ilmenevään	  ratkaisuperiaatteeseen.	  Tuomioistuin	  
vahvisti	  myös	  keksinnöllisen	  ajatuksen	  entistä	  vähämerkityksellisemmän	  aseman.101	  	  
Pohjoismaiselle	   oikeuskäytännölle	   ja	   –kirjallisuudelle	   on	   leimallista	   sallia	   tuomioistuimille	   hyvin	  
laajan	  tulkinta-­‐aineiston	  käyttö,	   johon	  kuuluu	  perusasiakirjojen	   lisäksi	  muun	  muassa	  hakuasiakir-­‐
jat.	  Tämän	   lisäksi	  painotetaan	  kokonaisarviointia	  eli	   tuomioistuimen	   laajaa	  harkintavaltaa,	  mutta	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99	  Bruun	  (1990),	  sivu	  166.	  
100	   Godenhielm	   (1950),	   sivu	   220;	   Itsestään	   selvä	   ekvivalentti	   omaa	   tiettyjä	   yhtymäkohtia	   luvussa	   3.2.5.4	   käsitellyn	  
läheisen	  tekniikan	  kanssa.	  Näitä	  ei	  kuitenkaan	  pidä	  käsitteinä	  sekoittaa	  toisiinsa.	  	  
101	  Westlander/Törnroth,	  sivut	  140-­‐141;	  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hkTasBbc1FoJ:www.kth.se/polopoly_fs/1.160796!/Menu/g
eneral/column-­‐content/attachment/hightechlawgranskat.doc+&cd=5&hl=fi&ct=clnk&gl=fi,	  sivu	  2.	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ekvivalenssioppiin	   suhtaudutaan	   edelleen	   pidättyväisesti.102	   Vallitsevan	   oikeustilan	   puolesta	   pu-­‐
huu	  se,	  että	  kokonaisharkinta	  ja	  tuomioistuimen	  oikeus	  soveltaa	  laajaa	  tulkinta-­‐aineistoa	  yhdistet-­‐
tynä	  ekvivalenssitulkintaan	  heikoin	  perustein,	  johtaisi	  oikeuden	  ennakoitavuuden	  heikentymiseen.	  
Mikäli	   ekvivalenssitulkintaa	   sovelletaan,	   sille	   asetetaan	   verrattain	  ankarat	   edellytykset103,	   jolloin	  
saman	  keksinnöllisen	  ajatuksen	  soveltaminen	  on	  vain	  yksi	  ekvivalenssitulkinnan	  puolesta	  puhuva	  
seikka104.	  Keksinnöllinen	  ajatus	  on	  käsitteenä	   lavea	   ja	   johtaa	  siksi	  usein	   laajaan	   tulkintaan.	  Tästä	  
johtuu,	   että	   esimerkiksi	   Saksassa,	   jossa	   keksinnölliselle	   ajatukselle	   on	   perinteisesti	   annettu	   run-­‐
saasti	   tulkinnallista	   jalansijaa,	  ekvivalenssiopin	  on	  katsottu	  muodostavan	   rakenteellisen	  osan	  pa-­‐
tenttivaatimusten	  tulkintaa.105	  	  	  
3.1.2.1.	  Godenhielm	  
Ennen	  vuotta	  1978	  saksalainen	  ekvivalenssitulkinta	  perustui	  itsestään	  selvien	  ekvivalenttien,	  ”glat-­‐
te	   äquivalente”,	   ja	   ekvivalenttien,	   joiden	  huomaaminen	   edellyttää	   alan	   ammattimieheltä	   esinei-­‐
den	   toiminnallisuuksien	   lähempää	   tarkastelua,	   eli	   ”nichtglatte	   äquivalente”,	   väliseen	   jaotteluun.	  
Godenhielm	  katsoi	  dikotomian	   tarpeettomaksi,	   sillä	  pelkkä	   toiminnallinen	   samanlaisuus	   ei	   takaa	  
kontekstuaalista,	  toiminnallista	  samanarvoisuutta,	  minkä	  toteaminen	  edellyttää	  esineiden	  toimin-­‐
nallisuuksien	   vertaamista	   niiden	   luomissa	   kausaaliketjuissa.	   Ekvivalenssioppia	   voidaan	  näin	   ollen	  
tarkastella	  edellä	  mainitusta	  Saksan	   jo	   luopumasta	  näkökulmasta,	   jossa	   tarkastelun	  kohteena	  on	  
ratkaisujen	  samanlaisuus,	  tai	  kontekstuaalisesta	  näkökulmasta,	   jolloin	  huomio	  kiinnittyy	  ratkaisu-­‐
jen	  toiminnallisuuksiin	  ja	  seurauksiin.106	  Tästä	  ei	  kuitenkaan	  seuraa,	  että	  väitetyn	  loukkausesineen	  
ja	  patentin	  samanlaisuus	  on	  loukkausarvioinnin	  kannalta	  merkityksetön.	  Saksassa	  samanlaisuutta	  
arvioidaan	  selvitettäessä	  voidaanko	   loukkauksen	  katsoa	   tapahtuneen	  ekvivalenssitulkintaa	  sovel-­‐
tamatta.	  Siitä	  huolimatta,	  että	  väitetty	   loukkausesine	   ja	  patentti	  eivät	  vastaa	  täysin	  toisiaan,	  voi-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102	  Haarmann	  (2001),	  sivut	  129-­‐130;	  Koktvedgaard/Levin,	  sivut	  288-­‐289;	  Westlander/Törnroth,	  sivu	  141.	  
103	  Ks.	  luku	  3.1.2.2.	  
104	  Westlander/Törnroth,	  sivu	  141;	  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hkTasBbc1FoJ:www.kth.se/polopolyfs/1.160796!/Menu/ge
neral/columncontent/attachment/hightechlawgranskat.doc+&cd=5&hl=fi&ct=clnk&gl=fi,	  sivu	  2.	  	  	  	  
105	  Takenaka,	  sivut	  162-­‐163.	  
106	  Godenhielm	  (1950),	  sivut	  200-­‐201;	  Godenhielm	  (1994),	  sivut	  284-­‐285.	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daan	  erojen	  katsoa	  olevan	  kokonaisuuden	  kannalta	  siinä	  määrin	  epäolennaisia,	  että	   loukkauksen	  
vahvistaminen	  ei	  edellytä	  ekvivalenssitulkinnan	  soveltamista.107	  	  	  
Godenhielm	  kannatti	   function-­‐way-­‐result	  –menetelmän	  kahden	  ensimmäisen	  mutta	  eritoten	  en-­‐
simmäisen	   arviointikriteerin	   huomioon	   ottamista.	   Funktio	   tarkoittaa	   esineen	   toiminnallisuutta,	  
ominaisuuksia	   ja	   näiden	   yhteisvaikutuksesta	   syntyvää	   kausaaliketjua.108	   Erityisesti	   niin	   sanotun	  
”nichglatte	  äquivalente”	  –arvioinnin	  kohdalla	  voitiin	  huomioida	  esineiden	  toiminnallisuuksia	  koko-­‐
naisuutena,	  mutta	  alan	  ammattimiehen	  huomio	  tuli	  kiinnittyä	  lähinnä	  näkyviin	  toiminnallisiin	  yh-­‐
tymäkohtiin,	  eikä	  toiminnallisuudesta	  ja	  ominaisuuksista	  johtuvaan	  kausaaliketjuun.	  	  
Godenhielm	  ei	  ole	  kategorisesti	  sulkenut	  laveaa	  samanlaisuusarviointia	  ekvivalenssiopin	  ulkopuo-­‐
lelle.	  Kuten	  edellä	  on	   todettu,	  samanlaisuutta	   arvioitaessa	  keskiössä	  on	  erojen	  olennaisuus	   suh-­‐
teessa	  keksinnön	  kokonaisuuteen	  –epäolennainen	  ero	  konstituoi	   loukkauksen	  ilman	  ekvivalenssi-­‐
tulkintaa.	  Erojen	  olennaisuutta	  arvioitaessa	  keskeinen	  kysymys	  on,	  omaako	  väitetty	  loukkausesine	  
keksinnöllisyyttä	  suhteessa	  patenttiin.	  PL	  2	  §	  edellyttää	  keksinnöltä	  olennaista	  erottautumiskykyä	  
suhteessa	   tunnettuun	   tekniikkaan.	  Normia	   voidaan	  Godenhielmin	  mukaan	   soveltaa	  patentin	  ha-­‐
kuvaiheen	  lisäksi	  ”peukalosääntönä”	  myös	  loukkausta	  arvioitaessa.109	  Koska	  PL	  2	  §:n	  mukaan	  ver-­‐
tailu	  koskee	  tunnettua	  tekniikkaa	  ja	  keksintöä,	  eikä	  loukkausesinettä	  ja	  patenttia,	  normi	  soveltuu	  
erityisesti	  patentin	  hakumenettelyyn.	  Patentin	  hakuvaiheessa	  arviointi	  on	  laajempaa,	  sillä	  arvioijan	  
on	  kyettävä	  hahmottamaan	  potentiaaliset	   loukkaukset,	  kun	  taas	  patenttiriita-­‐asiassa	  vertailukoh-­‐
teet	  ovat	  jo	  olemassa.	  Loukkauksen	  tapahduttua	  arviointi	  voi	  näin	  ollen	  olla	  yksityiskohtaisempaa,	  
jolloin	   väitetyn	   loukkausesineen	   ratkaisujen	   toiminnallisuuksiin	   ja	   seurauksiin	   voidaan	   lähemmin	  
perehtyä.	  Vaikka	  Godenhielm	  katsoikin,	  että	  PL	  2	  §	  soveltuu	  molempiin	  edellä	  mainittuun	  arvioin-­‐
tiportaaseen,	   loukkausasia	  edellyttää	  hänen	  mukaansa	   tämän	   lisäksi	   yksityiskohtaisempia	  kritee-­‐
reitä;	  lähinnä	  tarkempaa	  ja	  kontekstuaalista	  ratkaisujen	  toiminnallisuuksien	  ja	  seurausten	  arvioin-­‐
tia.110	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
107	  Takenaka,	  sivu	  46.	  	  
108	  Godenhielm	  (1950),	  sivu	  202.	  
109	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  263.	  
110	  Godenhielm	  (1994),	  sivut	  263-­‐264	  ja	  285;	  Bruun/Norrgård	  (osa	  1),	  sivu	  701.	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3.1.2.2.	  Domeij	  
Bengt	  Domeij	  katsoo	  Godenhielmin	  tavoin,	  että	  loukkausarviointi	  tulee	  jakaa	  samanlaisuusarvioin-­‐
tiin,	  jolla	  vahvistetaan	  loukkauksen	  ilmeisyys	  eli	  onko	  loukkaus	  vahvistettavissa	  ilman	  ekvivalenssi-­‐
tulkintaa,	  ja	  itse	  ekvivalenssitulkintaan.	  Ekvivalenssitulkintaa	  voidaan	  soveltaa	  vasta,	  kun	  on	  osoi-­‐
tettu,	   että	   patentti	   ja	   väitetty	   loukkausesine	   eroavat	   toisistaan	   siinä	  määrin,	   että	   loukkausta	   ei	  
voida	  vahvistaa	  pelkällä	  samanlaisuusarvioinnilla.111	  
Ruotsalaisen	  ekvivalenssitulkinnan	  kehityksen	  kannalta	  merkittävässä	  oikeustapauksessa	  T	  356/87	  
(7.10.1988)	   Tukholman	   käräjäoikeus	   perusteli	   ekvivalenssitulkintaa	   sillä,	   että	   esineet	   vastasivat	  
olennaisilta	  toiminnallisilta	  osilta	  toisiaan	  ja	  johtivat	  samaan	  tekniseen	  seuraukseen.	  Tässä	  kohdin	  
arvioitiin	  toimivatko	  esineet	  olennaisesti	  samalla	  tavalla	  (funktio)	  ja	  olivatko	  seuraukset	  yhteneväi-­‐
set,	  eli	  kyse	  ei	  ollut	  pelkästä	  keksinnöllisyysarvioinnista,	  vaan	  ekvivalenssitulkinnasta.	  Svean	  hovi-­‐
oikeus	  myöhemmin	  kielsi	  ekvivalenssitulkinnan	  katsoen,	  että	  painottamalla	  esineiden	  toimivuutta	  
olennaisesti	   samalla	   tavalla,	   heikennetään	  patenttivaatimusten	   tulkinnallista	   asemaa,	   sillä	   toimi-­‐
vuus	  ilmenee	  selkeimmin	  selityksestä.	  Svean	  hovioikeuden	  tarkoitus	  ei	  ollut	  kieltää	  olennaista	  sa-­‐
manarvoisuutta	  esineiden	  ekvivalentin	  luonteen	  indikaattorina,	  vaan	  asettaa	  ekvivalenssitulkinnal-­‐
le	  lisäehtoja.112	  Domeij	  on	  huomioinut	  ruotsalaisessa	  oikeuskäytännössä	  vallinneen	  kriittisen	  suh-­‐
tautumisen	  ekvivalenssitulkintaan,	  ja	  yksittäisiin	  tuomioistuinratkaisuihin	  pohjautuen	  laatinut	  kuu-­‐
si	  indikaattoria,	  jotka	  osoittavat,	  milloin	  ekvivalenssitulkintaa	  ei	  tule	  soveltaa.	  Indikaattorit	  1,	  2,	  3	  
ja	  4	  koskevat	  esineiden	  toiminnallista	  luonnetta	  joko	  yksinään	  tai	  keskinäisessä	  vertailusuhteessa	  
(ks.	   alaviite).113	   Ainoastaan	   kolmas	   indikaattori	   tarjoaa	   osviittaa	   kausaaliketjun	   tulkinnallisesta	  
asemasta.	  Kausaaliketjun	  huomioi	  myös	  Svean	  hovioikeus	  2.6.1981	  antamassaan	  ratkaisussa,	  jossa	  
se	  katsoi,	  että	  patenttivaatimuksia	  tulkittaessa	  on	  huomioitava	  patentin	  ainesosien	  ja	  toiminnalli-­‐
suuksien	  yhteisvaikutuksesta	  juontuva	  kausaaliketju	  ja	  konteksti.114	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111	  Domeij	  (1997),	  sivut	  75-­‐76.	  
112	  Domeij	  (2006),	  sivut	  109-­‐110:	  Lännen	  Tehtaat	  Oy	  /	  Svedbro	  Smide	  AB	  (T	  356/87).	  
113	  Domeij	  (2006),	  sivut	  110-­‐115:	  1.	  Keksintö	  on	  ns.	  yksinkertainen	  konstruktioratkaisu,	  2.	  esineet	  toisistaan	  erottava	  
osa	  on	  olennainen	  osa	  patenttia,	  3.	  esineet	  ratkaisevat	  eri	  ongelmat,	  4.	  esineet	  toisistaan	  erottava	  osio	  on	  monimut-­‐
kainen,	  5.	  ekvivalenssitulkinta	   laajentaisi	  patenttisuojan	  patentin	  hakuvaiheessa	  tunnettuun	  tekniikkaan	   ja	  6.	  ekviva-­‐
lenssitulkinta	  laajentaisi	  patenttisuojan	  koskemaan	  sellaista,	  minkä	  hakija	  on	  hakuprosessissa	  rajannut	  patenttisuojan	  
ulkopuolelle	  (ns.	  laajentamiskielto,	  ks.	  luku	  3.3).	  	  	  
114Svea	  hovrätt	  2.6.1981,	  NIR	  1982,	  sivut	  154-­‐156.	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Domeijn	  kriittinen	  joskaan	  ei	  poissulkeva	  suhtautuminen	  ekvivalenssitulkintaan	  perustuu	  patentti-­‐
en	  määrällisen	  kasvun	  asettamiin	  erityisiin	  vaatimuksiin	  oikeuden	  ennakoitavuudesta	  ja	  tuomiois-­‐
tuinkäsittelyn	  joutuisuudesta.	  Ekvivalenssitulkinnan	  välttäminen	  edistää	  myös	  kolmannen	  osapuo-­‐
len	  oikeussuojaa,	  jota	  on	  ruotsalaisessa	  oikeuskäytännössä	  erityisesti	  painotettu.115	  	  	  
3.1.2.3.	  Bruun	  
Niklas	   Bruun	   on	   pyrkinyt	   ekvivalenssioppia	   koskevalla	   teoriallaan	   ratkomaan	   Godenhielmin	   ja	  
Koktvedgaardin	  erimielisyyttä	  patenttivaatimusten	  tulkinnallisesta	  asemasta.	  Godenhielm	  painot-­‐
taa	   yhtenevästi	   komitean	  mietinnön116	   kanssa	   patenttivaatimusten	   erityisasemaa	  patenttisuojan	  
määrittäjänä	   ja	   selityksen	   roolia	   apuna	   patenttivaatimusten	   tulkinnassa.	   Koktvedgaardin	   väittä-­‐
män	  mukaan	  on	  mahdotonta	  määritellä	   keksintö	  patenttivaatimuksissa	   siten,	   että	  patenttivaati-­‐
muksille	  suotaisiin	  ratkaiseva	  merkitys	  loukkausarvioinnissa.	  Täten	  tulkitsijan	  tulee	  tutkia	  patentti	  
holistisesti	  huomioiden	  tasapuolisesti	  selitys	  ja	  patenttivaatimukset.	  Tällaisesta	  kokonaisvaltaises-­‐
ta	  puntaroinnista	  seuraavaa	  patenttivaatimuksia	   laajentavaa	  tulkintaa	  voidaan	  jälkikäteen	  kutsua	  
ekvivalenssitulkinnaksi	   –Koktvedgaard	   katsookin,	   että	   ekvivalenssioppi	   itsessään	   ei	   tarjoa	   tulkin-­‐
nallista	  osviittaa,	  vaan	  on	  pelkkä	  ”kätevä”	  käsite	   tulkitsijan	   lopputulemalle117.118	  Ekvivalenssioppi	  
sopii	   paremmin	  Godenhielmin	   ajatteluun,	   sillä	   opin	  mukaan	   patenttivaatimusten	   sanamuodosta	  
johdettua	   suojaa	   voidaan	   tietyissä	   tilanteissa	   laajentaa,	   jolloin	  opin	   lähtökohta	  on	  patenttivaati-­‐
musten	  tulkinnallinen	  erityisasema.	  	  
Bruun	  ehdottaa	  siirtymistä	  tulkitsemasta	  PL	  39	  §:ää	  oikeusnormina	  tulkitsemaan	  lainkohtaa	  oike-­‐
usperiaatteena.	  Oikeusnormi	   ja	  –periaate	  eroavat	   toisistaan	   siinä,	  että	  ensiksi	  mainittua	   sovelle-­‐
taan	  joko	  kokonaisuudessaan	  tai	  se	  jätetään	  täysin	  huomiotta,	  kun	  taas	  jälkimmäistä	  voidaan	  so-­‐
veltaa	  tilannekohtaisesti	  enemmän	  tai	  vähemmän.	  Bruunin	  kantaa	  puoltaa	  muun	  muassa	  komite-­‐
an	  mietinnön	  ohjeistus119,	   jonka	  mukaan	  patenttivaatimuksia	  ei	   tarvitse	   tulkita	  kirjaimellisesti,	   ja	  
PL	  39	  §:n	  selitykselle	  antama	  tulkintavaikutus	  sekä	  kolmannen	  osapuolen	  tapauskohtaisesti	  vaihte-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
115	  Domeij	  (2006),	  sivu	  116.	  
116	  NU	  1963:	  6,	  sivu	  186.	  
117	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  313.	  
118	  Bruun	  (1990),	  sivut	  167-­‐168.	  
119	  NU	  1963:	  6,	  sivu	  186.	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leva	  oikeusturvan	  tarve.120	  Vaikka	  PL	  39	  §:n	  sanamuoto	  viittaa	  lainkohdan	  omaavan	  oikeusnormin	  
luonteen121,	   Bruun	   yhtyy	   Koktvedgaardin	   kantaan	   siitä,	   että	   lain	   premissi	   (patenttivaatimusten	  
ensisijaisuus)	  on	  ristiriidassa	  de	  facto	  tulkitsemiskäytännön	  kanssa	  ja	  on	  siten	  hieman	  epärealisti-­‐
nen.	   Tulkitsijan	   voidaan	   väittää	   tosiasiallisesti	   huomioivan	   hyvin	   laajan	   tulkinta-­‐aineiston122,	   ja	  
usein	  lienee	  vaikeata	  tehdä	  selvä	  erottelu	  patenttivaatimuksista	  ja	  muusta	  aineistosta	  johdettujen	  
tulkintakantojen	  välillä.123	  	  
3.1.2.4.	  Haarmann	  
Pirkko-­‐Liisa	  Haarmannin	   verrattain	   lakonisen	  määrittelyn	  mukaan	  ekvivalenssioppi	   sallii	  patentti-­‐
vaatimuksissa	  mainittujen	   yksittäisten	   komponenttien	   ja	  muiden	   vastaavien	   korvaamisen	   toisilla	  
samanarvoisilla	  keksinnön	  siitä	  muuttumatta.	  Haarmann	  ei	  erityisemmin	  pureudu	  ekvivalenssitul-­‐
kintaa	  yksittäistapauksissa	  oikeuttaviin	  seikkoihin,	  kuten	  toiminnallisuuteen,	  ongelmanratkaisuun	  
(seuraus)	   tai	   keksinnölliseen	   ajatukseen.	  Haarmannin	   kannat	   nojautuvat	   lähinnä	   PL	   39	   §:n	   sisäl-­‐
töön,	   minkä	   takia	   pelkkä	   komponenttien	   tekninen	   samanarvoisuus	   ei	   hänen	  mukaansa	   perusta	  
ekvivalenssisuhdetta,	  sillä	  tarkastelussa	  erityisasemassa	  on	  patenttivaatimukset.	  Tuomioistuintar-­‐
kastelun	  tulee	  kuitenkin	  perustua	  patenttivaatimusten	  lisäksi	  kaiken	  asiaan	  vaikuttavan	  aineiston	  
huomioivaan	  kokonaisharkintaan.	  Tässä	  mielessä	  Haarmannin	  kantaa	  ei	  voida	  pitää	  Koktvedgaar-­‐
din	  ajattelun	  valossa	  täysin	  ”epärealistisena”124.125	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
120	  Bruun	  (1990),	  sivu	  171.	  
121	  PL	  39	  §:	  ”Patenttivaatimukset	  määräävät	  patenttisuojan	  laajuuden”.	  
122	  Erityisesti	   ratkaisussa	  KKO:	  1981	   II	  184	   (ks.	   luku	  3.3.3.)	   ilmenee	   laajan	  aineiston	   tulkinnallinen	  yhteisvaikutus	  pa-­‐
tenttisuojan	  piirin	  laajuuteen.	  	  
123	  Bruun	  (1990),	  sivu	  172.	  
124	  Ks.	  luku	  3.1.2.3.	  
125	  Haarmann	  (2006),	  sivut	  164-­‐166.	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3.1.2.5.	  Yhteenveto	  
Ekvivalenssioppia	  tarkastellessa	  keskiössä	  on	  PL	  39	  §.	  Suhtautuminen	  lainkohdan	  sisältöön	  ja	  tul-­‐
kintaan	  eroaa	  kuitenkin,	  kuten	  edellä	  on	  osoitettu,	   jonkin	  verran	  oikeustieteilijästä	   toiseen.	  Tuo-­‐
mioistuinperustelut	   ovat	   luonnollisesti	   sekä	   sisällöltään	   että	   rakenteeltaan	   linjassa	   lainkohdan	  
kanssa.	  Laki	  sitoo	  oikeuden	  harkintaa.	  Toinen	  asia	  on	  tuomioistuinharkinnan	  tosiasiallinen	  luonne	  
eli	   se,	   onko	   tuomioistuin	   taipuvainen	   ratkaisemaan	   patenttiriidan	   nojautumalla	   koko	   tulkinta-­‐
aineistoon	   asettamatta	   patenttivaatimuksia	   erityiselle	   korokkeelle.	   Koska	   suomalaisessa	   oikeus-­‐
käytännössä	  on	  hyödynnetty	  hyvinkin	   laajaa	   tulkinta-­‐aineistoa,	  kysymys	  ei	   liene	   täysin	  perustee-­‐
ton.	  Tässä	  mielessä	  lain	  edellyttämä	  patenttivaatimusten	  ensisijaisuus	  ei	  välttämättä	  kuvaa	  todelli-­‐
suutta.	  Ratkaisu	  KKO:	  1981	  II	  184	  osoittaa,	  että	  lainkohta	  on	  kuitenkin	  vaikuttanut	  itse	  perustelui-­‐
den	   sisältöön	   ja	   rakenteeseen.126	   Ottaen	   huomioon	   patenttiriita-­‐asioiden	   tapauskohtaisen	   luon-­‐
teen	  mielestäni	  PL	  39	  §:ää	  tulee	  soveltaa	  Bruunin	  kannan	  mukaisesti	  vahvana	  oikeusperiaatteena.	  
Oikeuskirjallisuudessa	  on	  painotettu	  erityisesti	   toiminnallisen	   samanarvoisuuden	  merkitystä,	   kun	  
taas	   ongelmanratkaisun	   seuraus	   on	   jätetty	   hieman	   vähemmälle	   huomiolle.127	   Toiminnallisen	   sa-­‐
manarvoisuuden	  painottaminen	  on	  omiaan	  kiinnittämään,	  erityisesti	  patenttivaatimusten	  ollessa	  
epäselvät,	  tulkitsijan	  huomion	  selitykseen,	  jossa	  keksinnön	  käyttö	  ilmaistaan	  seikkaperäisemmin.	  	  
Oikeuskirjallisuudessa	   on	   nostettu	   esiin	   keksinnöllisyysarvioinnin	   soveltamisen	  mahdollisuus	   pa-­‐
tenttiriita-­‐asiassa.128	   Keksinnöllisyysarvioinnin	   huomioimiselle	   tuomioistuinkäsittelyssä	   ei	   ole	   ni-­‐
menomaista	  estettä,	  mutta	   johtuen	  sen	   laveasta	   luonteesta,	   se	  on	  omiaan	  heikentämään	  oikeu-­‐
den	   ennakoitavuutta,	  mikäli	   sitä	   sovelletaan	   ainoana	   arviointikriteerinä.	   Näin	   ollen	   tarvitaan	   tä-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126	  KKO:	  1981	  II	  184:	  ”Koska	  patenttivaatimuksen	  mukaan	  tulkittuna	  patentti	  koski,	  kun	  otettiin	  huomioon	  patenttiseli-­‐
tys,	   hakemusajan	   tekniikan	   taso	   ja	  hakemusmenettelyssä	  muutoinkin	   ilmenneet	   seikat,	   vain	   sellaista	   lisälokasuojaa,	  
jonka	  auton	  korista	  ulkoneva	  osa	  oli	  omansa	  ohjaamaan	  ja	  kiihdyttämään	  ilman	  virtausta	  lokasuojien	  välillä	  olevassa	  
solassa,	  B:hen	  kohdistettu	  patentinloukkauskanne	  hylättiin.”	  Perustelujen	  sanavalinnoista	  ja	  rakenteesta	  huomaa,	  että	  
korkein	  oikeus	  on	  pyrkinyt	  toisintamaan	  patenttilain	  tulkintahierarkian	  perusteluihin;	  keskiössä	  on	  patenttivaatimuk-­‐
set,	  sen	  jälkeen	  on	  vuorossa	  selitys	  ja	  lopuksi	  huomioidaan	  mm.	  hakemusajan	  tekninen	  taso	  ja	  ”hakemusmenettelyssä	  
muutoinkin	  ilmenneet	  seikat”.	  
127	  Godenhielm	  (1950),	  sivu	  202;	  Domeij	  (2006),	  sivut	  109-­‐110;	  Takenaka,	  sivut	  117-­‐118.	  
128	  Godenhielm	  (1994),	  sivut	  263-­‐264	  ja	  285;	  Bruun/Norrgård	  (osa	  1),	  sivu	  701.	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män	   lisäksi	  yksityiskohtaisempia	  kriteereitä;	  esimerkiksi	   ratkaisujen	   teknisten	   toiminnallisuuksien	  
ja	  seurausten	  arviointia.129	  
3.2.	  Patenttivaatimusten	  tulkinta	  
Godenhielmin	  mukaan	  jo	  pelkästään	  tulkinta	  käsitteenä	  viittaa	  tulkitsijan	  siirtymisestä	  sanatarkas-­‐
ta	   lukemisesta	   tulkitsemaan	   sanoista	   ammennettavaa	   keksinnön	   teknistä	   ideaa.	   Tällöin	   huomio	  
kiinnittyy	  valittavaan	  tulkinnalliseen	  näkökulmaan.	  Patenttivaatimuksiin	  sovellettavat	  tulkinnalliset	  
näkökulmat	   riippuvat	   siitä,	  minkälaisena	   näemme	   viranomaisen	   roolin.	   Näkökulma	   voi	   olla	   joko	  
hallinto-­‐	  tai	  sopimusoikeudellinen.130	  
Patenttiviranomaisella	  ei	  ole	  hakemusmenettelyssä	  varsinaista	  vapaata	  harkintavaltaa,	  koska	  sillä	  
on	   velvollisuus	   hyväksyä	   patentti	   patenttihakemuksen	   täyttäessä	   asetetut	   ehdot.	   Patenttiviran-­‐
omainen	   arvioi	   täyttääkö	   patenttihakemus	   rekisteröimisen	   ehdot,	  mutta	   vapaasta	   tarkoituksen-­‐
mukaisuus–	   tai	  kohtuullisuusharkinnasta	  ei	  voida	  puhua.	  Pohjoismaissa	   ja	  Yhdysvalloissa	  sovelle-­‐
taankin	  patenttivaatimusten	  tulkintaan	  sopimusoikeudellisia	  periaatteita,	  jolloin	  patenttihakemus	  
nähdään	  tahdonilmaisuna.	  Valinta	  perustuu	  siihen,	  että	  patenttiviranomaisen	  toimivalta	  rajoittuu	  
muotomääräyksistä	   säätämiseen,	   kun	   taas	   hakija	   määrää	   hakemuksen	   sisällöstä.	   Patenttiviran-­‐
omaisen	  tehtävä	  on,	  todettuaan	  kriteerien	  täyttymisen,	  rekisteröidä	  patentti.131	  Tässä	  tutkielmas-­‐
sa	  patenttia	  tulkitaan	  lähtökohtaisesti	  hakijan	  tahdonilmaisuna.	  	  
3.2.1.	  Olennaistulkinta	  ja	  Perifeerinen	  tulkinta	  
Patenttivaatimuksia	   tulkittaessa	   voidaan	   soveltaa	   joko	   olennaistulkintaa,	   central	   claiming,	   jossa	  
painotetaan	  patentin	  keksinnöllistä	  ajatusta,	  tai	  perifeeristä	  tulkintaa,	  peripheral	  claiming,	   jolloin	  
patenttivaatimuksia	  tavataan	  tulkita	  irrallaan	  muusta	  patenttihakemusasiakirja-­‐aineistosta.132	  	  	  
Perifeerinen	   tulkinta	   ei	   kiellä	   hakijan	   tarkoitusperiä;	   päinvastoin	   patenttivaatimuksissa	   esitetty	  
nähdään	  sitoumuksena	  (tahdonilmaisuna),	  jonka	  sisältöä	  tulee	  kunnioittaa	  ja	  siten	  tulkita	  itsenäi-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  264;	  Keksinnöllisyysarviointia	  käsitellään	  luvussa	  3.2.5.4.	  
130	  Godenhielm	  (1950),	  sivut	  147-­‐148.	  
131	  Godenhielm	  (1950),	  sivut	  148–149;	  Casey,	  sivu	  1.	  
132	  Nyberg,	  sivut	  285	  ja	  288;	  Burk/Lemley,	  sivut	  1748	  ja	  1783.	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sesti	   suhteessa	   muuhun	   asiakirja-­‐aineistoon.	   Perifeerisessä	   näkökulmassa	   keskitytään	   erityisesti	  
siihen,	  mitä	   patentilla	   on	   vaadittu133.	   Olennaistulkinnan	  mukaan	   hakijan	   tulee	   kirjata	   keksinnön	  
olennaiset	  seikat	  patenttivaatimuksiin.	  Olennaiset	  seikat	  viittaavat	  lähinnä	  tekniseen	  ongelmaan	  ja	  
sen	  ratkaisuun.134	  	  
Lyhyesti:	   perifeerisessä	   järjestelmässä	   tulkitaan	   patenttivaatimuksia	   määritelläkseen	   patent-­‐
tisuojan,	   kun	   taas	  olennaistulkinnassa	  määritellään	  keksintö	   tulkitsemalla	  patenttivaatimuksia.135	  
Katsontaerolla	   on	  merkitystä	   erityisesti	   arvioitaessa	  mahdollisuutta	   laajentavaan	   tulkintaan,	   sillä	  
olennaistulkinnalle	  on	  luonteenomaista	  etsiä	  hakemusvaiheessa	  vallinnutta	  tahtotilaa	  myös	  muus-­‐
ta	   aineistosta	   kuin	   patenttivaatimuksista.	   Todettakoon,	   että	   edellä	   mainitut	   katsontaerot	   eivät	  
edellytä	  patenttijärjestelmältä	  selkeää	  valintaa,	  vaan	  kyse	  on	  painotuksista	  ja	  kukin	  järjestelmä	  voi	  
soveltaa	  enemmän	  tai	  vähemmän	  molempia136.	  	  
3.2.2.	  Olennaistulkinta	  
Pohjoismaisessa	   oikeuskirjallisuudessa	   hyväksytään	   jossain	   määrin	   molemmat	   katsontatavat,	  
olennaistulkinta	  ja	  perifeerinen	  tulkinta,	  vaikkakin	  paino	  on	  vahvasti	  olennaistulkinnassa.	  Johtuen	  
Euroopassa	   vallitsevasta	   erimielisyydestä	   tulkintavaihtoehtojen	   suhteen,	   asiasta	   säätävä	   EPC	   69	  
artikla	  on	  kompromissi,	   joka	  mahdollistaa	  tietyssä	  määrin	  molemmat	  tulkintavaihtoehdot.	  Paino-­‐
piste	   on	   kuitenkin	   koko	   Euroopassa,	   erityisesti	   Yhdysvaltoihin	   verrattuna,	   olennaisuustulkinnas-­‐
sa.137	  	  
Saksa	  on	  perinteisesti	   kannattanut	  olennaistulkintaa,	  mikä	   ilmenee	  erityisesti	   keksinnöllisen	   aja-­‐
tuksen	  korostamisena	  patenttivaatimusten	  sanamuotojen	  kustannuksella.	  Tämä	  lienee	  saksalaisen	  
ja	   yhdysvaltalaisen	   järjestelmän	   merkittävin	   ero.	   Koska	   pohjoismaiseen	   oikeuskirjallisuuteen,	   ja	  
eritoten	  Godenhielmin	  ajatteluun138,	  saksalainen	  olennaisuustulkinta	  on	  vaikuttanut	  merkittävästi,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
133	  Domeij	  (1998),	  sivu	  483.	  
134	  Nyberg,	  sivu	  268;	  Domeij	  (1989),	  sivu	  483;	  Burk/Lemley,	  sivu	  1746.	  
135	  Adelman,	  sivu	  71.	  
136	  Burk/Lemley,	  sivu	  1771.	  
137	  Godenhielm	  (1950),	  sivu	  231;	  Domeij	  (1998),	  sivut	  482-­‐483;	  Burk/Lemley,	  sivut	  1747-­‐1748.	  
138	  Godenhielm	  (1950),	  sivu	  32.	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Pohjoismaissa	   sovelletaan	   lähinnä	   olennaistulkintaan	   kuuluvaa	   argumentaatiota.	   Olennaistulkin-­‐
taan	  kuuluu	  keskeisesti	  teknistä	  laatua	  olevan	  ongelman	  ja	  ratkaisun	  arviointi.139	  Jos	  väitetty	  louk-­‐
kausesine	  ratkaisee	  eri	  ongelman	  kuin	  patentti,	  kyse	  ei	  lähtökohtaisesti	  ole	  patentinloukkauksesta.	  
Toisaalta	  pelkkä	   saman	  ongelman	   ratkaiseminen	  ei	   yksinään	  perusta	   loukkausta,	   vaan	  esineiden	  
on	   toimittava	   olennaisesti	   samojen	  periaatteiden	  mukaisesti.140	  Näin	   ollen	   esimerkiksi	   eri	   aloille	  
tarkoitetut	  keksinnöt	  eivät	   loukkaa	  toistensa	  patentteja	  vain	  sillä	  perusteella,	  että	  keksintöjä	  voi-­‐
daan	  soveltaa	  ratkaisemaan	  samanlainen	  ongelma.	  Tässä	  mielessä	  arviointiin	  vaikuttaa	  myös	  kek-­‐
sijän	  psykologinen	  motiivi	  eli	  se,	  minkä	   luonteiseen	  käyttöön	  keksinnön	  tulkinta-­‐aineistosta	   ilme-­‐
nevä	  tarkoitusperä	  viittaa.141	  	  
Keksinnöllisen	  ajatuksen	  vaikutus	  tulkinta-­‐arviointiin	  tekee	  olennaistulkinnasta	  perifeeristä	  tulkin-­‐
taa	   joustavamman.	   Paradoksaalisesti	   saksalainen	   järjestelmä	   pyrkii	   tunnetusti	   tehostamaan	   kol-­‐
mannen	  osapuolen	  oikeusturvaa	  samaan	  aikaan	  kun	  se	  soveltaa	  olennaistulkintaa,	  mille	  oikeuden	  
ennakoitavuuden	  heikentyminen	  ja	  patenttisuojapiirin	  laajentuminen	  on	  luonteenomaista.	  Vaikka	  
EPC	  69	  artikla	  onkin	   johtanut	  Saksassa	  patenttivaatimusten	  sanamuotojen	  merkityksen	  kasvuun,	  
Saksassa	   tulkitaan	   patenttivaatimuksia	   edelleen	   Yhdysvaltoja	   joustavammin.	   Tästä	   esimerkkinä	  
mainittakoon	   Saksassa	   sovellettu	   osittaissuoja,	   jolla	   tarkoitetaan	   tuomioistuimen	  mahdollisuutta	  
katsoa	  keksinnön	  ansaitsevan	  suojaa	  vain	  tietyn	  patenttivaatimuksissa	  selostetun	  elementin	  suh-­‐
teen.	  Yhdysvaltalainen	  järjestelmä	  ei	  sallisi	  tällaisen	  instituution	  soveltamista.142	  	  	  
3.2.2.1.	  Keksinnöllinen	  ajatus	  
Patenttivaatimuksissa	  viitataan	  usein	  keksinnön	  ideaan	  (ts.	  keksinnöllinen	  ajatus)	  sanaparilla	  ”tun-­‐
nettu	   siitä,	   että”.143	  Viittauksen	  kohteena	  ovat	   keksinnön	  olennaiset	   seikat	  eli	   pääidea,	   joka	  Go-­‐
denhielmin	  mukaan	  on	  erottamaton	  osa	  patenttivaatimuksia.	  Ilman	  keksinnöllisen	  ajatuksen	  sisäl-­‐
lyttämistä	  patenttivaatimuksiin	  niistä	  ei	  ilmene	  hakijan	  omaa	  määritelmää	  keksinnön	  olennaisista	  
seikoista.	  Voidaan	  ajatella,	  että	  patenttivaatimusta	  tulee	  tulkita	  teleologisesti	  –etsien	  patenttivaa-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139	  Nyberg,	  sivu	  298.	  
140	  Godenhielm	  (1950),	  sivut	  184-­‐185.	  
141	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  58.	  
142	  Nyberg,	  sivu	  299;	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  177.	  	  
143	  Oesch/Pihlajamaa,	  sivu	  131;	  Godenhielm	  (1950),	  sivu	  175.	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timuksen	  alkuperäistä	  tarkoitusta,	  ideaa.144	  Pohjoismaisessa	  oikeuskirjallisuudessa	  keksintö	  määri-­‐
tellään	  usein	  ratkaisuna	  ”tiettyyn	  tekniseen	  ongelmaan”145.	  Keksinnöllinen	  ajatus	  ja	  keksintö	  käsit-­‐
teinä	  ovat	  näin	   toisiinsa	   sidotut.	  Tämän	  seurauksena	  patentinloukkauksen	  puolesta	  puhuu	  myös	  
se,	  että	  keksinnöllistä	  ajatusta,	  tarkoitusta	  on	  hyödynnetty	  luvatta.	  
Saksalaiseen	  tulkintaperinteeseen	  kuuluu	  keksinnöllisen	  ajatuksen	  painottaminen,	  ja	  tietyssä	  mää-­‐
rin	   keksinnön	   suojaaminen	   patenttivaatimuksissa	   ilmaistujen	   vaatimusten	   sijaan.146	   Ekvivalens-­‐
sioppi	   on	   Saksassa	   rakenteellinen	   osa	   patenttivaatimusten	   tulkintaa.	   Patenttivaatimusten	   katso-­‐
taan	  itsessään	  ulottuvan	  sellaisiin	  ratkaisuihin,	  jotka	  ovat	  keskivertoammattimiehen	  ymmärryksen	  
valossa	   patenttivaatimusten	   ilmeisiä	   ekvivalentteja,	   jolloin	   kysymys	   siitä,	   onko	   ekvivalenssiopin	  
soveltaminen	  oikeutettu,	  on	  tarpeeton.	  Koska	  suoja	  on	  perinteisesti	  kohdistunut	  keksintöön,	  arvi-­‐
oitavaksi	  on	  tullut	  myös	  patenttivaatimusten	  taustalla	  oleva	  tarkoitus.	  Kyseistä	  ajattelua	  on	  perus-­‐
teltu	  muun	  muassa	   sillä,	   että	   hakijan	   on	   vaikea	   arvioida	   tulevia	   kolmannen	   osapuolen	   tekemiä	  
modifikaatioita	   keksintöön	   ja	   siten	   ennakoida	   niitä	   laatimalla	   mahdollisimman	   vedenpitävä	   pa-­‐
tenttivaatimuskokonaisuus.147	  	  
Yhdysvalloissa	  ekvivalenssioppia	  sovelletaan	  laajalti,	  mutta	  eri	  perustein	  kuin	  Saksan	  järjestelmäs-­‐
sä.	  Yhdysvalloissa	  keksinnöllinen	  ajatus	  on	  osa	  ekvivalenssitulkintaa	  mutta	  ei	  yleistä	  patenttivaa-­‐
timusten	   tulkintaa.	   Näin	   ollen	   keksinnöllinen	   ajatus	   huomioidaan	   vasta	   tuomioistuimen	   tehtyä	  
erillinen	   päätös	   soveltaa	   ekvivalenssioppia.	   Kirjaimellinen	   tulkinta	   (ts.	   vaatimus	   kirjaimellisesta	  
loukkauksesta;	   literal	   infringement)	  on	  pääsääntö	   ja	  siten	  keksinnöllisen	  ajatuksen	  huomioon	  ot-­‐
taminen	  on	  jos	  ei	  tilastollinen	  niin	  juridinen	  poikkeus.148	  	  	  
Godenhielm	  kannatti	   keksinnöllisestä	  ajatuksesta	   juontuvaa	   tulkintaa	   jopa	   siinä	  määrin,	   että	  hä-­‐
nen	  mukaansa	  itse	  keksintöä	  ja	  patenttisuojan	  piiriä	  ei	  pidä	  käsitteinä	  erottaa	  toisistaan,	  sillä	  kek-­‐
sintö	  sisältää	  suojattavan	  elementin,	  keksinnöllisen	  ajatuksen,	  jonka	  tulee	  määrätä	  patenttisuojan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144	  Godenhielm,	  sivu	  107.	  
145	  Haarmann	  (2006),	  sivu	  101;	  Stenvik,	  sivu	  124.	  
146	  Takenaka,	  sivut	  151-­‐152.	  
147	  Takenaka,	  sivut	  162-­‐163.	  
148	  Durham,	  sivut	  129-­‐130.	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piirin.149	   Domeijn	   tapa	   käsitellä	   keksinnöllistä	   ajatusta	   on	   käytännöllinen,	   ja	   perustuu	   kiinteästi	  
ruotsalaisen	  oikeuskäytännön	  läpikäyntiin.	  Toisin	  kuin	  Godenhielm	  Domeij	  ei	  katso,	  että	  keksinnöl-­‐
linen	  ajatus	  on	  itsessään	  patenttisuojattu,	  vaan	  lähinnä	  käsite	  yhdelle	  ekvivalenssitulkinnan	  perus-­‐
edellytykselle.	  Jos	  väitetty	  loukkausesine	  ei	  hyödynnä	  patentin	  kanssa	  samaa	  keksinnöllistä	  ajatus-­‐
ta,	   mahdollinen	   ekvivalenssitulkinta	   suljetaan	   pois,	   mutta	   ekvivalenssitulkinnan	   soveltaminen	  
edellyttää	  tämän	  lisäksi	  eräiden	  muiden	  kriteerien	  täyttymistä.150	  Keksinnöllisen	  ajatuksen	  huomi-­‐
oimisen	  vaarana	  on	  Haarmannin	  mukaan	  patenttivaatimusten	  merkityksen	  vesittyminen	  tulkitsijan	  
etsiessä	   sanamuotojen	   taustalla	   olevaa	   keksinnöllistä	   ajatusta.151	  Mielestäni	   Godenhielmin	   tapa	  
painottaa	  keksinnöllistä	  ajatusta	  –	  keksintöä152	  -­‐	  patenttivaatimusten	  sanamuotojen	  kustannuksel-­‐
la	   sijoittaa	   hänet	   tältä	   kohdin	   astetta	   lähemmäs	   perinteistä	   saksalaista	   koulukuntaa	   kuin	   tämän	  
päivän	  pohjoismaista.153	  Todettakoon,	  että	  muun	  muassa	  Domeij	  ja	  Nyberg	  suovat	  kirjoituksissaan	  
keksinnölliselle	   ajatukselle	   selvän	   tulkintavaikutuksen,	  mutta	   samalla	   suosittelevat	   patenttivaati-­‐
musten	  sanamuodoissa	  pitäytymistä	  milloin	  suinkaan	  mahdollista.154	  Vaikka	  oikeustila	  Saksassa	  on	  
EPC	  69	  artiklaan	  mukautumisen	  myötä	  muuttunut	  ja	  nykyisin	  patenttivaatimukset	  määräävät	  pa-­‐
tenttisuojan	  piirin,	  keksinnöllinen	  ajatus,	  ja	  erityisesti	  käsitteet	  ongelma	  ja	  ratkaisu,	  ovat	  edelleen	  
keskeisiä	  saksalaisessa	  ekvivalenssiarvioinnissa.155	  	  
Godenhielm	   on	   luonut	   ekvivalenssioppia	   koskevan	   ajatuskonstruktionsa	   systematisoimalla	   käsit-­‐
teitä.	  Käsitteelle	  keksintö	  ei	  ole	  laajalti	  hyväksyttyä	  määritelmää156,	  joskin	  sen	  sisällöstä	  antaa	  os-­‐
viittaa	  näiden	  käsitteiden	  yhteisvaikutus.157	  Godenhielmin	  ajattelun	  ja	  saksalaisen	  oikeusperinteen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
149	  Godenhielm	  (1950),	  sivut	  231-­‐232.	  	  
150	  Domeij	  (2006),	  sivut	  109-­‐110.	  
151	  Haarmann	  (2006),	  sivu	  165.	  
152	  Godenhielm	  (1950),	  sivu	  231.	  
153	  Takenaka,	  sivu	  3.	  	  
154	  Domeij	  (1997),	  sivut	  78-­‐79;	  Nyberg,	  sivut	  103,139,	  	  
155	   Takenaka,	   sivut	   157-­‐158:	   Ratkaisussa	  Handle	   Cord	   Saksan	   korkein	   oikeus	   otti	   olennaisesti	   etäisyyttä	   aiemmasta	  
käytännöstään,	   joka	   perustui	   pitkälti	   patenttivaatimusten	   sanamuotojen	   sijasta	   abstraktimpaan	   selityksestä	   johdet-­‐
tuun	  patentin	   tekniseen	   ideaan.	  Tekniseen	   ideaan	  viitattiin,	  mutta	   sen	   tuli	  olla	   välittömästi	   sidoksissa	  patenttivaati-­‐
muksiin.	  	  
156	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  44.	  
157	  Godenhielm	  (1950),	  sivut	  35–38.	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ymmärtäminen	  edellyttää	  käsitteiden	  avaamista.	  Tässä	  kohdin	  relevantit	  käsitteet	  ovat	  konstruk-­‐
tio,	  tekninen	  idea,	  ongelma	  ja	  keksintö.	  Konstruktiossa	  itsessään	  ei	  ole	  mitään	  keksinnöllistä,	  vaan	  
kyse	   on	   siitä,	   että	   alaan	   kuuluvaa	   osaamista	   hyödyntäen	   saadaan	   aikaan	   looginen	   ja	   ennakoitu,	  
tekninen	  tulos.	  Konstruktio	  on	  ennakoituun	  seuraukseen	  johtava	  ketjureaktio.	  Tekninen	  idea	  poh-­‐
jautuu	   keksinnön	   tehtävään	  eli	   ongelmanratkaisuun,	   jolloin	   se	   vastaa	   kysymykseen,	  mitä	  hyötyä	  
keksinnöstä	  on.	  Ongelma	  käsitteenä	  viittaa	  luonnollisesti	  keksinnöllä	  aikaansaadun	  ratkaisun	  koh-­‐
teeseen.	  Koska	  käsitettä	  keksintö	  on	  vaikea	  määritellä,	  voidaan	  sen	  ajatella	  olevan	  edellä	  mainittu-­‐
jen	   käsitteiden	   summa.	  Näin	  ollen	   keksintöön	   tulee	   sisältyä	   konstruktio,	   tekninen	   idea	   ja	   ongel-­‐
ma.158	  	  
3.2.2.2.	  Ekvivalenssitulkinta	  
Suomalaisessa	  oikeuskäytännössä	  on	   sovellettu	  patenttivaatimuksia	   laajentavaa	   tulkintaa,	  mutta	  
vältetty	   tuomioistuinperusteluissa	   käsitettä	   ekvivalenssi.	   Ekvivalenssitulkinnan	   hyödyntäminen	  
yksitäisessä	   tuomioistuinratkaisussa	   ei	   yksinään	   vastaa	   kysymykseen	   sovelletaanko	   ekvivalens-­‐
sioppia.	  Ekvivalenssiopin	  hyväksymiseen	  sisältyy	  opin	  mahdollinen	  vaikutus	  tuomioistuinratkaisu-­‐
jen	  kirjoitustapaan,	  ja	  siten	  myös	  oikeusjärjestelmään.159	  Kuvaavaa	  oikeuskäytännöllemme	  onkin,	  
että	   ekvivalenssiopin	   periaatteita	   sovelletaan	   käyttämällä	   ”epäolennaisella	   tavalla	   eroaa	   paten-­‐
toidusta	  keksinnöstä”	  –tapaisia	  lauseenpareja	  välttäen	  kuitenkin	  ekvivalenssi	  -­‐käsitteen	  käyttöä.160	  
Oikeuskäytännössä	   patenttisuojan	   piiri	   on	   arvioitu	   in	   casu,	   jolloin	   huomioon	  on	  otettu	   selitys	   ja	  
muut	  asiaan	  vaikuttavat	  seikat.	  Patenttivaatimuksia	  on	  tulkittu	   laajentavasti,	  kun	  useampi	  seikka	  
on	   sitä	   puoltanut.161	   Patenttioikeuden	   juttukohtaisesta	   luonteesta	   kertoo	   se,	   että	   patenttivaati-­‐
musten	  asemaan	   liittyvät	  painotukset	  eroavat	  eri	   EPC:n	   jäsenmaissa,	   vaikka	   yhteinen	  oikeudelli-­‐
nen	  normi	  patenttivaatimusten	  tulkinnasta	  on	  jo	  olemassa	  (EPC	  69	  art.).	  Painotuksista	  ja	  periaat-­‐
teista	   puhuessa	   on	   tavallista,	   että	   jokseenkin	   eri	   käytännöt	   mahtuvat	   saman	   oikeusnormin	   pii-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
158	  Godenhielm	  (1950),	  sivut	  33–37.	  	  
159	  Bruun	  (1990),	  sivu	  166.	  	  
160	  Heinonen,	  sivut	  46–49:	  Huomaa	  ”oleellinen”	  –sanan	  käyttö	  laajaa	  tulkintaa	  perusteltaessa.	  
161	  NU	  1963:	  6,	  sivu	  186;	  KKO:	  1981	  II	  184.	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riin.162	   Myös	   liian	   systemaattinen	   ekvivalenssiopin	   soveltaminen	   voi	   heikentää	   tuomioistuimen	  
mahdollisuutta	  huomioida	  kunkin	  asian	  erityispiirteet.163	  	  
Bruunin	  mukaan	  patenttilain	  39	  §:n	  normatiivinen	  rakenne	  on	  aiheuttanut	  epäselvyyttä	  patentti-­‐
vaatimusten	  tulkinnassa,	  ja	  lainkohdan	  soveltaminen	  periaatteena	  selventäisi	  oikeustilaa.	  Oikeus-­‐
tieteessä	  vallitsee	  jako	  oikeusperiaatteisiin	  yhtäältä	  ja	  oikeusnormeihin	  toisaalta.	  Ensiksi	  mainitut	  
eivät	  ole	  ehdottomia	  vaan	  ne	  luovat	  lähinnä	  oikeudellisia	  painotuksia,	  jotka	  helpottavat	  lainsovel-­‐
tajaa	  tasapainottelussa	  kahden	  keskenään	  ristiriitaisen	  mutta	  samanaikaisesti	  sovellettavan	  oike-­‐
usnormin	  välillä.	  Oikeusperiaate	  on	  näin	  ollen	  enemmän	  tai	  vähemmän	  sovellettava	  eikä,	  oikeus-­‐
normin	   tavoin,	   joko	   –	   tai.	   Pykälän	   sanamuoto	   viittaa	   oikeusnormiin,	  mutta	   komiteanmietintö	   il-­‐
maisee	  selvästi,	  ettei	  sitä	  ole	  tarkoitettu	  liian	  normatiivisluontoiseksi164.165	  	  	  
Patenttilain	  39	  §:n	   soveltaminen	  periaatteena	  perustuu	  premissille,	   jonka	  mukaan	  patenttivaati-­‐
musta	  tulee	  tulkita	  huomioon	  ottaen	  hakijan	  intentio	  –	  hakemus	  nähdään	  tässä	  hakijan	  tahdonil-­‐
maisuna.166	  Teleologinen	  tulkinta,	  jota	  usein	  perustellaan	  sopimusteorialla,	  onkin	  laajalti	  hyväksyt-­‐
ty.167	  	  
Kuten	  luvussa	  3.2.2.1.	  on	  todettu,	  muun	  muassa	  Domeijn,	  Nybergin	  ja	  Godenhielmin	  mukaan	  ekvi-­‐
valenssin	  olemassaolo,	  vaikka	  ilmeinen,	  ei	  yksinään	  johda	  patentinloukkaukseen	  vaan	  painoarvoa	  
on	  annettava	  myös	  sille,	  hyödynnetäänkö	  patentin	  keksinnöllistä	  ajatusta.	  Näin	  ollen	  pelkkä	  kah-­‐
den	  eri	  komponentin	  ekvivalenssisuhteen	   toteaminen	  ei	   riitä,	  vaan	  keksinnöllinen	  ajatus	  on	  kes-­‐
keisessä	  asemassa	  tehden	  arvioinnista	  astetta	  abstraktimman168.	  Ekvivalenssiopin	  systemaattinen	  
tulkinta	  voisi	   tässä	  mielessä	  yksinkertaistaa	  arviointia,	  mutta	  oikeuden	  ennakoitavuus	  heikkenisi,	  
sillä	  keksinnöllisellä	  ajatuksella	  on	  päällimmäinen	  merkitys	  patentinhakijalle.	  Tuomioistuimen	  rat-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
162	  Törnroth,sivu	  59.	  
163	  Asiaa	  on	  käsitelty	  luvussa	  3.1.2.	  
164	  NU	  1963:	  6,	  sivut	  185-­‐186.	  
165	  Bruun	  (1990),	  sivut	  171–172.	  
166	  Godenhielm	  (1983),	  sivu	  1.	  
167	  Godenhielm	  (1983),	  sivu	  230;	  Otterstedt,	  sivu	  416.	  
168	  Luvussa	  3.2.2	  onkin	  todettu,	  että	  ekvivalenssitulkinnassa	  keskeisessä	  asemassa	  tulee	  olla	  hakijan	  tarkoitusperä	  
(psykologinen	  motiivi).	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kaisu	  perustuu	  viime	  kädessä	   kokonaisharkintaan,	   jossa	   sovelletaan	  verrattain	   vapaasti	   patentti-­‐
lain	  39	  §:ää	  ja	  niin	  sanottua	  identiteettiharkintaa169.	  	  
3.2.3.	  Perifeerinen	  tulkinta	  
Merkittävin	  yhdysvaltalaisen	  ja	  eurooppalaisen	  ekvivalenssiopin	  ero	  juontuu	  Yhdysvalloissa	  sovel-­‐
lettavasta	  perifeerisestä	  tulkinnasta.	  Opille	  on	  luonteenomaista	  pysyttäytyä	  tiukasti	  sanamuotojen	  
yleiskielen	  muodostamien	  rajojen	  sisällä170.	  Sen	  lisäksi,	  että	  perifeerinen	  tulkinta	  asettaa	  patentti-­‐
vaatimukset	  erillisasemaan,	  mikä	  vastaa	  sinällään	  esimerkiksi	  Suomen	  patenttilain	  39	  §:ssä	  säädet-­‐
tyä,	   se	   painottaa	   patenttivaatimusten	   sanamuodoissa	   pysymisen	   tärkeyttä.	   Olennaistulkinnasta	  
perifeerinen	   tulkinta	   eroaa	   juuri	   siinä,	   että	   keksijän	   intressi	   jää	   yleisen	   intressin	   (erityisesti	   kol-­‐
mansien	  osapuolten	  oikeusturvan)	  jalkoihin.171	  	  
Perifeerinen	  tulkinta	   ilmenee	  Yhdysvalloissa	  selkeimmin	  siinä,	  että	  arviointi	  keskittyy	   lähinnä	  pa-­‐
tenttivaatimuksiin,	  vaikka	  muu	  tulkinta-­‐aineisto,	  kuten	  selitys,	   tarjoaisi	   syyn	   laajemmalle	   tai	   sup-­‐
peammalle	  patenttisuojan	  tulkinnalle.	  Näin	  ollen	  laajan	  tulkinta-­‐aineiston	  huomioon	  ottamisella	  ja	  
tuomioistuimen	  kokonaisharkinnalla	  ei	  voida	  esimerkiksi	  perustella	  jonkin	  yksittäisen	  patenttivaa-­‐
timuksissa	  ilmenevän	  rajoituksen	  jättämistä	  vähäisemmälle	  huomiolle.	  Patenttivaatimusten	  sana-­‐
muodoissa	  pysytään,	  vaikka	  muu	  aineisto	  osoittaisi	  hakijan	  tarkoituksen	  olleen	  hakemusmenette-­‐
lyn	   aikana	   toinen	   ja	   kirjaimellisen	   tulkinnan	   johtaessa	   siten	  patentinhaltijan	   kannalta	   kohtuutto-­‐
miin	  seurauksiin.172	  	  
3.2.3.1.	  Ekvivalenssitulkinta	  
Vaikka	   Yhdysvalloissa	   on	   painotettu	   patenttivaatimusten	   asemaa	   patenttisuojan	   määrittäjänä,	  
ekvivalenssioppia	   on	   sovellettu	   1800-­‐luvulta	   lähtien.	   Perifeerisestä	   tulkinnasta	   on	   jopa	   hieman	  
poikettu	   Yhdysvaltain	   korkeimman	   oikeuden	   1900-­‐luvun	   alkupuoliskolla	   muodostaman	   kannan	  
myötä,	   jonka	  mukaan	  niin	  sanotut	  epäselvät	   ilmaisut	  (ambiguous	  expressions)	  voidaan	  poikkeuk-­‐
sellisesti	   sallia,	  mikäli	   ilmaisuja	  on	  mahdollista	  paikata	  muuhun	  tulkinta-­‐aineistoon	  pohjautuvalla	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
169	  Stenvik,	  sivu	  363.	  	  
170	  Takenaka,	  sivu	  11;	  Stenvik,	  sivut	  368–370;	  Godenhielm	  (1950),	  sivu	  128.	  
171	  Takenaka,	  sivu	  12.	  
172	  Takenaka,	  sivu	  293.	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tulkinnalla.	  173	  Tämä	  on	  vastoin	  vakiintunutta	  kantaa,	  sillä	  perifeeriselle	  järjestelmälle	  on	  leimallis-­‐
ta	  olla	  hyväksymättä	  patenttivaatimuksia,	   jos	  niiden	  ymmärtäminen	  edellyttää	  muuhun	   tulkinta-­‐
aineistoon	  perehtymistä.	  Patentinhaltijan	  kilpailijoiden	  oikeudeksi	  on	  katsottu	  luottaa	  patenttivaa-­‐
timusten	  notice	  function	  –tehtävään174.	  	  	  
Perifeerinen	   tulkinta	   johtaa	   eurooppalaisittain	   katsottuna	   vieraaseen	   ajatusrakennelmaan,	   sillä	  
toisin	  kuin	  saksalaisessa	  perinteessä	  Yhdysvalloissa	  ekvivalenssitulkintaa	  ei	  lähtökohtaisesti	  perus-­‐
tella	   keksinnöllä,	   joka	   ilmenee	   selityksestä.	   Ekvivalenssitulkintaa	   sovellettaessa	   tuomioistuimen	  
tulee	  sen	  sijaan	  johtaa	  ekvivalenssisuhde	  suoraan	  patenttivaatimusten	  sanamuodoista.	  Tämän	  on	  
kritisoitu	   johtavan	   patenttivaatimusten	   liialliseen	   irtaantumiseen	   taustalla	   olevasta	   keksinnöstä,	  
jolloin	   patenttilitigaatiossa	   asianosaiset	   kiistelevät	   patenttivaatimusten	   sanamuodoista	   ja	  merki-­‐
tyssisällöistä	  ikään	  kuin	  selitystä	  ei	  olisi	  olemassa.175	  Todettakoon,	  että	  Yhdysvallat	  on	  ainoa	  länsi-­‐
maa,	  joka	  soveltaessaan	  ekvivalenssioppia	  ei	  ensisijaisesti	  ammenna	  tälle	  perusteluja	  muusta	  tul-­‐
kinta-­‐aineistosta.176	   Ajatuksena	   on	   patenttivaatimusten	   tulkitseminen	   hakijan	   tahdonilmaisuna,	  
jonka	   sisältöön	   kolmannella	   osapuolella	   on	   oikeus	   luottaa177.	   Koska	   patenttivaatimuksia	   ei	   näin	  
ollen	  katsota	  ensisijaisesti	  keksinnön	  olennaisten	  seikkojen	  peilinä	  vaan	  hakijan	  tahdonilmaisuna,	  
nähdään	  taustalla	  olevan	  selityksen	  tulkintavaikutus	  kolmannen	  osapuolen	  kannalta	  epäreiluna	  ja	  
oikeuden	   ennakoitavuutta	   heikentävänä.178	   Tahdonilmaisun	   merkitystä	   painottavaa	   periaatetta	  
perustellaan	  kilpailijoita	  suojaavalla	  klassisella	  englantilaisella	  patenttioikeudellisella	  kannanotolla	  
”what	  is	  not	  claimed	  is	  disclaimed”.179	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
173	  Takenaka,	  sivut	  12	  ja	  115.	  	  
174	  Burk/Lemley,	  sivu	  1745.	  
175	  Burk/Lemley,	  sivu	  1746.	  	  
176	  Takenaka,	  sivu	  293.	  	  
177	  Ks.	  luku	  3.2.1.	  
178	  Burk/Lemley,	  sivu	  1747;	  Adelman,	  sivu	  75.	  
179	  Adelman,	  sivu	  87;	  Domeij	  (1997),	  sivu	  72.	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3.2.3.2.	  Valamiehistö	  
Yhdysvaltain	  perustuslain	  seitsemäs	  artikla	  turvaa	  asianosaisille	  oikeuden	  tuomioistuinkäsittelyyn	  
valamiehistöineen.	   Ratkaisussa	  Markman	   Yhdysvaltain	   korkein	   oikeus	   totesi,	   että	   patenttivaati-­‐
musten	   sisällön	   tulkitsee	   tuomioistuin,	   kun	   taas	   loukkausesineen	   ja	   patentin	   välisen	   ekvivalens-­‐
sisuhteen	   vahvistaa	   valamiehistö.180	   Ratkaisu	   selvensi	   vallitsevaa,	   varsin	   epäselvää	   oikeustilaa.	  
Liittovaltion	  tuomioistuin	  oli	  aiemmin	  samaisessa	  asiassa	  katsonut	  myös	  patenttivaatimusten	  tul-­‐
kinnan	   kuuluvan	   valamiehistölle.181	   Tuomioistuimen	   pyrkimys	   edistää	   oikeuden	   ennakoitavuutta	  
siirtämällä	  patenttivaatimusten	  tulkinta	  valamiehistöltä	  tuomioistuimelle	  osoittautui	  toimenpitee-­‐
nä	  riittämättömäksi,	  sillä	  toimivalta	  vahvistaa	  patenttivaatimusten	  merkityssisältö	  on	  merkitykse-­‐
tön,	   jos	   valamiehistö	   voi	  osaltaan	  vapaasti	   ekvivalenssitulkinnalla	   laajentaa	   tuomioistuimen	  kan-­‐
taa.	  Tehokas	  tapa	  ratkaista	  oikeuden	  ennakoimattomuutta	  koskeva	  ongelma	  olisi	  siirtää	  päätäntä-­‐
valta	   sekä	  patenttivaatimuksista	  että	  ekvivalenssitulkinnasta	   yksin	   tuomioistuimelle,	  mutta	   tämä	  
edellyttäisi	  perustuslainmuutosta.182	  	  	  	  
Ekvivalenssitulkinta	  valamiehistön	  soveltamana	  on	  katsottu	  olevan	  ilmeisessä	  ristiriidassa	  perifee-­‐
risen	  tulkinnan	  painottaman	  oikeuden	  ennakoitavuuden	  kanssa.	  Ratkaisussa	  Warner-­‐Jenkinson183	  
liittovaltion	  tuomioistuin	  ei	  kuitenkaan	  hyväksynyt	  ekvivalenssiopin	  hylkäämistä,	  vaan	  ehdotti	  rat-­‐
kaisuksi	   jo	  vakiintunutta184	  niin	  sanottua	  element-­‐by-­‐element	  –menetelmää.185	  Menetelmän	  mu-­‐
kaan	  tuomioistuimen	  tulee	  pilkkoa	  patentti	  ja	  loukkausesine	  ”elementteihin”,	  jolloin	  ekvivalenssi-­‐
tulkintaa	  voidaan	  soveltaa	  ainoastaan,	  jos	  ekvivalenssisuhde	  vallitsee	  kunkin	  relevantin	  elementin	  
kohdalla.	  Näin	  tuomioistuin	  voi	  hallita	  ja	  ohjata	  valamiehistön	  ekvivalenssiarviointia.186	  	  
Element-­‐by-­‐element	   	   –menetelmän	   ja	   kokonaisarvioinnin	   ero	   on	   epäselvä.	   Tämä	   on	   seurausta	  
keksinnön	   luonteesta	   rakenteellisena	   kokonaisuutena,	   jolloin	   holistisen	   katsontatavan	   hylkäämi-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
180	  Markman	  v.	  Westview	  Instruments,	  Inc.	  517	  U.S.	  370	  (1996);	  Adelman,	  sivu	  74.	  	  
181	  Markman,	  Johdanto;	  Adelman,	  sivu	  74.	  
182	  Adelman,	  sivut	  73-­‐74.	  
183	  Warner	  Jenkinson	  Co.,	  Inc.	  v.	  Hilton	  Davis	  Chemical	  Co.	  520	  U.S.	  17	  (1997).	  
184	  Adelman/Francione,	  sivu	  677.	  
185	  Adelman,	  sivu	  75.	  
186	  Adelman/Francione,	  sivu	  677;	  Adelman,	  sivu	  75.	  
 40	  
nen	   johtaa	   olennaisten	   kausaaliketjujen	   huomioimisen	   laiminlyöntiin.187	   Avoin	   kysymys	   on	   edel-­‐
leen	  ”element”	  –käsitteen	  tosiasiallinen	  sisältö	  eli	  kattaako	  se	  myös	  patentin	  funktiota,	  toiminta-­‐
tapaa	  ja	  tulosta	  koskevat	  aspektit.	  Tämä	  mahdollistaisi	  laajan	  kokonaisarvioinnin	  ja	  luvussa	  3.2.5.2	  
selostetun	  function-­‐way-­‐result	  –menetelmän	  soveltamisen.188	  	  	  	  	  
3.2.3.3.	  Means-­‐plus-­‐function	  -­‐menetelmä	  
Yhdysvalloissa	   on	   perinteisesti	   korostettu	   patenttivaatimusten	   luonnetta	   patenttisuojan	   piirin	  
määrittäjänä.	   Tuomioistuin	   voi	   kuitenkin	   käyttää	   selitystä	   apuna	   patenttivaatimuksia	   tulkitessa,	  
vaikka	  tähän	  suhtaudutaankin	  Eurooppaa	  kriittisemmin.189	  	  
Yhdysvalloissa	   sovelletaan	   kahta	   toisistaan	   erillään	   pidettävää	   patenttivaatimuksia	   laajentavaa	  
tulkintamallia.	  Ensimmäistä	  kutsutaan	  ekvivalenssiopiksi,	  the	  doctrine	  of	  Equivalents,	   ja	  on	  kehit-­‐
tynyt	  oikeuskäytännössä.	  Toinen	  taas	  perustuu	  oikeusnormiin	  35	  U.S.C.	  §	  112	  (6).190	  	  
Element in Claim for a Combination. An element in a claim for a combi-
nation may be expressed as a means or step for performing a specified 
function without the recital of structure, material, or acts in support there-
of, and such claim shall be construed to cover the corresponding struc-
ture, material, or acts described in the specification and equivalents 
thereof. 
Ekvivalenssitulkintaan	  kohdistuvat	  oikeusvaikutukset	  eroavat	  tässä	  EPC	  69	  artiklan	  lisäpöytäkirjan	  
ekvivalenssi	  –kohdasta	  (ks.	  luku	  3.1.1)	  erityisesti	  siinä,	  että	  lisäpöytäkirja	  on	  tulkittu	  pelkkänä	  ekvi-­‐
valenssitulkinnan	  mahdollistavana	  sääntönä,	  kun	  taas	  35	  U.S.C.	  §	  112	  (6)	  muodostaa	  omintakeisen	  
tulkintamallin,	  niin	  sanotun	  means-­‐plus-­‐function	  –menetelmän.191	  Säännöksen	  perimmäinen	  pää-­‐
määrä	   on	   helpottaa	   patenttihakemusmenettelyä.	   Hakijan	   laatiessa	   means-­‐plus-­‐function	   –
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
187	  Takenaka,	  sivu	  124.	  	  
188	  Takenaka,	  sivut	  119-­‐120.	  	  
189	  Takenaka,	  sivu	  73;	  PL	  39;	  EPC	  69	  artikla.	  
190	  Takenaka,	  sivu	  57.	  
191	   Takenaka,	   sivu	   57;	   Durham,	   sivut	   58-­‐59;	   	   Stenvik,	   sivu	   365;	  Means-­‐plus-­‐function	   –menetelmää	   ei	   tule	   sekoittaa	  
luvussa	  3.2.5.2	  selostettuun	  function-­‐way-­‐result	  –menetelmään.	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patenttivaatimuksia	   sisältävän	  hakemuksen,	  hakemuksessa	   tulee	   tarkasti	   selostaa	  keksinnön	   tar-­‐
koitusperät	   (means)	   ja	   toiminnallisuus	   (function),	  mutta	   keksintöön	   sovellettavia	  materiaaleja	   ei	  
erikseen	   mainita.	   Näin	   patenttisuojan	   piiri	   koskee	   kaikkia	   toiminnallisesti	   keksinnön	   kanssa	   sa-­‐
manarvoisia	  materiaaleja.192	  	  
Usein	  keksinnön	  toiminnalliset	  hyödyt	  voidaan	  aikaansaada	  useilla	  eri	  materiaaleilla,	  jolloin	  hakija	  
joko	   listaa	  kaikki	   tuntemansa	  keksintöön	  soveltuvat	  materiaalit	   tai	   jättää	  kysymyksen	  avoimeksi.	  
Ensiksi	  mainittu	  vaihtoehto	  voi	  rajata	  yllättävällä	  tavalla	  patenttisuojan	  piiriä,	  mikäli	  kilpailija	  hyö-­‐
dyntää	   keksintöä	   patenttivaatimuksissa	  mainitsemattomalla	  materiaalilla.	   Normi	   edistää	   hakijan	  
oikeusturvaa	  siten,	  että	  hakijan	   jättäessä	  materiaalit	  erikseen	  mainitsematta,	  patenttisuojan	  piiri	  
kattaa	  kaikki	  mahdollisesti	  hyödynnettävät	  materiaalit.193	  	  
3.2.4.	  Yhteenveto	  	  
Ensi	   näkemältä	   lukija	   voisi	   päätyä	   ajattelemaan,	   että	   perifeerinen	   tulkinta	   johtaa	   patenttivaati-­‐
musten	   sanamuodoissa	   pysymiseen,	   kun	   taas	   keksinnöstä	   laajemmin	   tulkinnallista	   osviittaa	   am-­‐
mentava	   olennaistulkinta	   johtaa	   soveltamaan	   vapaammin	   laajaa	   tulkintaa.	   Tämä	   olisi	   kuitenkin	  
lopputulemana	   liian	  pelkistävä	   ja	  vailla	   totuuspohjaa.	  Tosiasiassa	  molemmat	   tulkintavaihtoehdot	  
vaikuttavat	  lähinnä	  siihen	  näkökulmaan,	  josta	  käsin	  patenttivaatimuksia	  tulkitaan.	  	  
Tulkintavaihtoehtojen	   keskeisin	   ero	   voidaan	   ilmaista	   siten,	   että	  perifeerisessä	   järjestelmässä	  pa-­‐
tenttivaatimukset	  määrittävät	  hakijan	  vaatiman	  ja	  patenttiviranomaisen	  hyväksymän	  suojan	  (”the	  
grant”),	   kun	   taas	   olennaistulkinnassa	   patenttivaatimukset	  määrittävät	   keksinnön	   olennaiset	   sei-­‐
kat.194	  Perifeerinen	   tulkinta	  on	  muodostunut	  osaksi	  Yhdysvaltalaista	  patenttijärjestelmää	  oikeus-­‐
käytännön	  ja	  –	  kirjallisuuden	  myötä.	  Todettakoon,	  että	  patenttilain	  39	  §:ää	  vastaavan	  35	  U.S.C.	  §	  
112	  (2):n	  mukaan	  patenttivaatimusten	  tulee	  yhtälailla	  täsmentää	  keksintö.	  	  
Edellä	  mainitun	  eroavuuden	  konkreettinen	  seuraus	  on	  ollut,	  että	  perifeerisessä	  tulkinnassa	  osviit-­‐
taa	   laajalle	  tulkinnalle	  ei	  ensisijaisesti	   johdeta	  muusta	  tulkinta-­‐aineistosta	  kuin	  patenttivaatimuk-­‐
sista.	  Tämä	  ei	  kuitenkaan	  estä	  tuomioistuinta	  perustelemasta	  patenttivaatimusten	  suppeaa	  tulkin-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
192	  Durham,	  sivut	  58-­‐59;	  keksinnön	  toiminnallisuudesta	  katso	  Godenhielm	  (1950),	  sivut	  33	  ja	  40.	  	  
193	  Durham,	  sivut	  58-­‐59.	  
194	  Adelman,	  sivu	  71.	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taa	  tai	  ekvivalenssitulkinnan	  soveltamatta	   jättämistä	  muulla	   tulkinta-­‐aineistolla,	  sillä	  patenttivaa-­‐
timuksia	   rajaava	   tulkinta	   ei	   ole	   ristiriidassa	  patenttivaatimusten	  notice	   function	  –tehtävän	   kans-­‐
sa195.	  Muun	  tulkinta-­‐aineiston	  välttäminen	  patenttivaatimusten	   laajaa	  tulkintaa	  perusteltaessa	  ei	  
ole	   kuitenkaan	   pelkästään	   yhdysvaltalainen	   erityispiirre.	  Myös	   pohjoismaisessa	   oikeuskirjallisuu-­‐
dessa	   on	   katsottu	   kolmannen	   osapuolen	   oikeusturvan	   heikkenevän,	   jos	   laajaa	   tulkinta-­‐aineistoa	  
käytetään	  liian	  johdonmukaisesti	  apuna	  perusteltaessa	  erityisesti	  laajaa	  tulkintaa.196	  	  	  
Yhdysvaltalaisen	   järjestelmän	   suuri	   paradoksi	   on	   sen	   tavoite	   edistää	   oikeuden	   ennakoitavuutta	  
pitäytymällä	   perifeerisessä	   tulkinnassa	   samalla	   kun	   se	   valtuuttaa	   valamiehistöinstituution	   arvioi-­‐
maan	  patentin	   ja	   loukkausesineen	  välisen	  ekvivalenssisuhteen.	  Koska	  valamiehistö	  on	  koottu	   ta-­‐
vallisista	  kansalaisista,	  voidaan	  olettaa,	  että	  sen	  patenttioikeudellinen	  tietämys	  on	  alhainen,	  mikä	  
taas	  heikentää	  oikeuden	  ennakoitavuutta.	  	  
3.2.5.	  Tulkintamenetelmiä	  
3.2.5.1	  Yleistä	  
Ekvivalenssioppi	  kehitettiin,	   jotta	  kirjaimellinen	  tulkinta	  ei	   tekisi	  patenttijärjestelmästä	   joustama-­‐
tonta.	  Liian	  sanamuotokeskeinen	  lähestymistapa	  johtaa	  muun	  muassa	  siihen,	  että	  kolmas	  osapuoli	  
voi	  vaivatta	  nauttia	  toiminnassaan	  patentoidun	  keksinnön	  hyödyistä	  loukkaamatta	  patenttia.	  Ekvi-­‐
valenssiopin	  heikkous	  on	  sen	  luonteenomainen	  riippuvuus	  yksittäisen	  oikeustapauksen	  erityispiir-­‐
teistä,	  mikä	  heikentää	  oikeuden	  ennakoitavuutta.	  Tapauskohtaisesta	  variaatiosta	  johtuen	  on	  haas-­‐
tavaa	  laatia	  yleispäteviä	  sääntöjä	  siitä,	  milloin	  ekvivalenssitulkintaa	  tulisi	  soveltaa.197	  	  	  
Tulkintamenetelmät	  ovat	  oikeuskirjallisuudessa	  kehitettyjä	  teorioita,	  joiden	  on	  suunniteltu	  helpot-­‐
tavan	   patenttivaatimusten	   tulkintaa.	   Tulkintamenetelmät	   kiinnittävät	   tulkitsijan	   huomion	   niihin	  
seikkoihin,	  jotka	  ovat	  kyseisen	  teorian	  mukaan	  tulkinnallisesti	  erityisen	  merkittäviä.	  Tulkintamene-­‐
telmät	  eivät	  ole	  luonteeltaan	  sitovia	  ja	  tuomioistuin	  voi	  soveltaa	  niitä	  päällekkäin	  ja	  vaihtelevassa	  
määrin.	  Hyvä	  tulkintamenetelmä	  sekä	  kodifioi	  useampia	  olennaisia	  seikkoja	  yhteen	  oppirakennel-­‐
maan	  että	  soveltuu	  myös	  muissa	  oikeuskulttuureissa.	  Seuraavassa	  käsitellään	  neljä	  keskeisimpiin	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
195	  Laajentamiskielto	  –nimistä	  oikeudellista	  instituutiota	  käsitellään	  luvussa	  3.	  
196	  Koktvedgaard/Levin,	  sivut	  288-­‐289.	  
197	  Takenaka,	  sivu	  114.	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tulkintamenetelmiin	   kuuluvaa	   menetelmää,	   joista	   ensimmäinen	   on	   kehittynyt	   Yhdysvalloissa	   ja	  
kolme	  jälkimmäistä	  Euroopassa.	  	  
3.2.5.2.	  Function-­‐way-­‐result	  
Function-­‐way-­‐result	   –menetelmä	   on	   johdettu	   Yhdysvaltain	   korkeimman	   oikeuden	   vuonna	   1950	  
antamasta	   ratkaisusta	  Graver	   Tank,	   ja	   on	   muodostunut	   vallitsevan	   yhdysvaltalaisen	   ekvivalens-­‐
siopin	  älylliseksi	  kivijalaksi.198	  Function-­‐way-­‐result	  –testi	  perustuu	  kolmeen	  arviointikriteeriin.	  Me-­‐
netelmän	  soveltaminen	  on	  vapaaehtoista	  ja	  tuomioistuimen	  kanta	  ratkaisussa	  olikin	  se,	  että	  ekvi-­‐
valenssitulkintaa	  ei	  tule	  liioin	  rajoittaa	  menetelmällisin	  säännöin.199	  Menetelmä	  rakentuu	  kolmelle	  
erilliselle	   ja	  keskinäisesti	   itsenäiselle	  arviointistandardille;	   funktiolle,	   toimintatavalle	   ja	   tulokselle.	  
Menetelmän	  kaikkia	  standardeja	  ei	  tarvitse	  soveltaa	  samanaikaisesti	  vaan	  riittää,	  että	  tuomioistuin	  
voi	  valita	  kuhunkin	  tapaukseen	  soveltuvan	  yksittäisen	  standardin	  ja	  arvioida	  sen	  perusteella	  ekvi-­‐
valenssitulkinnan	  sovellettavuutta.200	  Vaikka	  menetelmää	  on	  sovellettu	  vaihtelevalla	  sitoumuksella	  
ja	   verrattain	   vapaasti,	   liittovaltion	   tuomioistuin	   on	   kertaalleen	   asettanut	   ekvivalenssitulkinnan	  
ehdoksi,	  että	  menetelmän	  kaikki	  kolme	  standardia	  osoittavat	  ekvivalenssisuhteen	  vallitsevan.	  Tä-­‐
män	  mukaan	  ekvivalenssitulkinta	  edellyttäisi,	  että	   loukkausesine	   ja	  patentti	   toimivat	  olennaisesti	  
samalla	  tavalla,	  korvattu	  osa	  on	  patentissa	  mainitun	  osan	  kanssa	  toiminnallisesti	  samanarvoinen	  ja	  
esineet	   johtavat	   olennaisesti	   samanlaiseen	   tulokseen.	   Toisen,	   ja	   nykyisin	   yhä	   korostetummassa	  
asemassa	  olevan,	  kannan	  mukaan	  tuomioistuimen	  ei	  erityisemmin	  tarvitse	  huomioida	  edellä	  mai-­‐
nitunlaisia	   ohjesääntöjä,	   vaan	   tulee	   soveltaa	   vapaata	   kokonaisharkintaa	   arvioidessaan	   sitä,	  mille	  
antaa	  ja	  kuinka	  paljon	  painoarvoa	  yhtäläisyyksiä	  ja	  eroavuuksia	  verratessa.201	  	  
Funktio	   on	   laajana	   käsitteenä	   kiinteässä	   suhteessa	   kahteen	   jälkimmäiseen	   standardiin.	   Funktion	  
soveltaminen	  edellyttää	  hakijan	  näyttävän	   toteen,	   että	   loukkaus-­‐	   ja	   patenttiesine	   toimivat	   olen-­‐
naisesti	   samalla	   tavalla.	   Funktion	   laajuus	   perustuu	   siihen,	   että	   siinä	   arvioidaan	  myös	   keksinnön	  
toimintatapa	  ja	  lopputulos,	  jolloin	  tuomioistuimen	  tulee	  perehtyä	  tarkemmin	  keksinnölliseen	  aja-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
198	  Durham,	  sivu	  135.	  
199	  Graver	  Tank,	  kohta	  609.	  	  
200	  Takenaka,	  sivu	  118.	  
201	  Durham,	  sivu	  135.	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tukseen.	   Pohjoismaissa	   Godenhielm	   tulkitsi	   funktion	   keksinnön	   tuloksen	  mahdollistajana	   ja	   liitti	  
sen	  kiinteästi	  patenttiesineen	  toimintatapaan202.203	  	  
Funktiolla	   tarkoitetaan	   kausaaliketjua,	   joka	  muodostuu	   joko	   esineen	   toiminnallisuudesta	   tai	   sen	  
käytettävyyteen	   liittyvistä	  ominaisuuksista.	  Käytettävyyteen	  viittavasta	  ominaisuudesta	  esineessä	  
mainittakoon	  luodinkestävä	  lasi,	  jossa	  ominaisuus,	  lasin	  kestävyys,	  viittaa	  välittömästi	  käytettävyy-­‐
teen,	   eli	   suojaamiseen	   ulkoisilta	   vahingonaiheuttajilta.	   Toiminnallisen	   funktion	   olemassaoloa	   ei	  
Pohjoismaissa	  edellytetä,	  vaan	  esimerkiksi	  uudet	  materiaalit	  ovat	  usein	  vailla	  selvää	  toiminnallista	  
elementtiä,	   vaikkakin	  ovat	  patenttikelpoisia.204	  Patenttilain	  1	  §:n	  mukaan	  keksintöä	   tulee	  pystyä	  
käyttämään	  teollisesti,	  mikä	  viittaa	  funktioedellytykseen	  laajassa	  mielessä.	  Tämän	  on	  katsottu	  tar-­‐
koittavan	   keksinnölle	   asetettua	   ehtoa	   omata	   niin	   sanottu	   tekninen	   teho	   eli	   kyky	   ratkaista	   jokin	  
teknistä	   laatua	  oleva	  ongelma.205	  Ratkaisu	  KKO:	  1944	   II	   49	  havainnollistaa	  milloin	   tekninen	   teho	  
jää	   uupumaan.	   Tuomioistuinratkaistun	   kohteena	   oli	   patentoitu	   ratkaisu	   jakaa	   kompassiympyrä	  
kahdellatoista	   merkillä	   ja	   siten	   mahdollistaa	   sen	   lukeminen	   vastaavalla	   tavalla	   kuin	   kellotaulua	  
luetaan.	  Korkeimman	  oikeuden	  mukaan	  muutos	  sisälsi	  pelkän	  havainnollistamista	  parantavan	  toi-­‐
menpiteen,	   ei	   keksinnöllistä	   ajatusta.	   Yhdysvaltain	   35	  U.S.C.	   §	   101:ssä	   vahvistetaan	   yhdeksi	   pa-­‐
tenttikelpoisuuden	  edellytykseksi	  keksinnön	  hyödyllisyys206.	  	  
Ekvivalenssiarvioinnissa	   erityisen	   relevantti	   on	   toimintatapa	   –standardi,	  mikä	   vastaa	   Godenhiel-­‐
min	   väitöskirjassaan	   kuvaamaa	   toiminnallista	   samanarvoisuutta.207	   Toimintatapa	  –standardia	   so-­‐
velletaan	   silloin	   kun	   loukkausesineessä	   käytetty	   aine	   tai	   menetelmä	   ei	   vastaa	   patenttia,	   mutta	  
loukkausesineen	  aineella	  tai	  menetelmällä	  on	  patenttiin	  nähden	  korvaava	  luonne	  (substitution)	  ja	  
aineiden	  tai	  menetelmien	  välillä	  vallitsee	  toiminnallinen	  samanarvoisuus.	  Yleensä	  pelkkä	  korvatun	  
ja	   patenttivaatimuksessa	   mainitun	   aineen	   tai	   menetelmän	   eroavuuden	   perusteleminen	   ei	   riitä	  
ekvivalenssitulkinnan	   soveltamatta	   jättämiselle,	   vaan	   edellytetään,	   että	   korvattu	   aine	   tai	  mene-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
202	  Godenhielm	  (1950),	  sivu	  40.	  	  
203	  Takenaka,	  sivu	  116.	  
204	  Nyberg,	  sivut	  292-­‐293.	  
205	  Haarmann	  (1994),	  sivut	  88-­‐89.	  
206	  Durham,	  sivu	  14.	  
207	  Godenhielm	  (1950),	  sivu	  219;	  Bruun	  (1990),	  sivu	  165.	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telmä	  johtaa	  laajempaan	  funktio	  –eroavuuteen208.209	  Patentinhakijalla	  on	  myös	  mahdollisuus	  estää	  
toimintatapa	   –osion	   huomioon	   ottaminen	   tuomioistuimessa	   käyttämällä	   hakuvaiheessa	   niin	   sa-­‐
nottuja	   means-­‐plus-­‐function	   –patenttivaatimuksia,	   joissa	   keksintöön	   käytettävä	   aine	   jätetään	  
määrittelemättä.210	  	  
Tuloksella	  viitataan	  loukkausesineen	  käytöstä	  syntyviin	  määrällisiin	  tai	  laadullisiin	  eroihin	  suhtees-­‐
sa	  patenttiesineeseen.	  Eroavuuden	  toteennäyttäminen	  vaikuttaa	  kuitenkin	  harvoin	  ekvivalenssiar-­‐
viointiin,	  vaan	  sitä	  käytetään	  useimmiten	  lähinnä	  muun	  argumentoinnin	  tukena.211	  	  
Yhdysvaltalaisessa	   järjestelmässä	   tehdään	   erottelu	   kokonais-­‐	   ja	   ”element-­‐by-­‐element”	   –
arviointien	   välillä.	   Element-­‐by-­‐element	   -­‐menettelyssä	   keksintö	  pilkotaan	  osiin	   siten,	   että	   kutakin	  
osaa	   verrataan	   väitetyn	   loukkausesineen	   vastaavanlaiseen	  osaan.	   Tulkintavaihtoehdon	   valinta	   ei	  
suoranaisesti	  vaikuta	  function-­‐way-­‐result	  –menetelmän	  sovellettavuuteen,	  mutta	  kylläkin	  sen	  so-­‐
veltamistapaan.	  Myös	   kokonaisarvioinnissa	   käsitellään	   keksintöön	   kuuluvat	   osat	   erikseen,	  mutta	  
samalla	   arvioidaan	   patenttiesineen	   ja	   väitetyn	   loukkausesineen	   osien	   yhtäläisyyksiä	   laajemmin.	  
Kyseessä	   on	   näin	   ollen	   identiteettiarviointi,	   jossa	   pyritään	   ehkäisemään	   kolmannen	   osapuolen	  
mahdollisuutta	  kiertää	  patenttia	  muuttamalla	  jotakin	  keksinnön	  kokonaisuuden	  kannalta	  epäolen-­‐
naista	  osaa.	  Element-­‐by-­‐element	  -­‐menettely	  on	  mekaanisempi,	  ja	  siinä	  taustalla	  oleva	  keksinnölli-­‐
nen	  ajatus	  ja	  identiteetti	  jätetään	  vähemmälle	  huomiolle.212	  Yhdysvaltain	  korkein	  oikeus	  on	  ratkai-­‐
sussaan	  Graver	   Tank	   soveltanut	   molempia	   tulkintamalleja	   samanaikaisesti	   painottaen	   sekä	   ele-­‐
menttien	  teknistä	  korvaavuutta,	  mikä	  viittaa	  element-­‐by-­‐element	  -­‐arvioinnin	  soveltamisesta,	  että	  
kokonaisarvioinnille	  ominaista	  toiminnallista	  yhtenäisyyttä.213	  
Element-­‐by-­‐element	  –arvioinnin	  luonne	  ja	  vaikutus	  Function-­‐way-­‐result	  –menettelyyn	  riippuu	  pit-­‐
kälti	   siitä,	  miten	   tuomioistuin	  määrittelee	   yksittäistapauksessa	   käsitteen	   elementti.	   Element-­‐by-­‐
element	  –arviointia	  on	  kritisoitu	  epämääräiseksi	  sen	  siirtäessä	  käsitemäärittelyn	  tuomioistuimille,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
208	  Graver	   Tank,	   kohta	   605:	   Asia	   koski	   kahta	   eri	   ainesosaa,	  mangaania	   ja	  magnesiumia.	   Loukkausesineessä	   käytetty	  
mangaani	  ei	  ole	  maa-­‐alkalimetalli,	  mitä	  patenttivaatimuksissa	  magnesiumin	  lisäksi	  vaadittiin.	  	  
209	  Takenaka,	  sivu	  117.	  
210	  Asiaa	  käsitellään	  luvussa	  3.2.3.3.	  
211	  Takenaka,	  sivut	  117-­‐118.	  
212	  Takenaka,	  sivut	  119-­‐120.	  	  
213	  Takenaka,	  sivu	  121.	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sillä	  tuomioistuimissa	  sitä	  on	  luonnollista	  soveltaa	  siten,	  että	  huomioon	  voidaan	  tarvittaessa	  ottaa	  
patentin	  funktio,	  toimintatapa	  ja	  tulos.214	  Oikeuskirjallisuudessa	  elementti	  on	  rinnastettu	  yksittäi-­‐
seen	  patenttivaatimukseen,	  mutta	  oikeuskäytännössä	  ei	  tähän	  ole	  sitouduttu,	  vaan	  myös	  patentti-­‐
vaatimusten	  luomat	  toiminnalliset	  kokonaisuudet	  on	  huomioitu.215	  	  	  
3.2.5.3.	  Kolmen	  kohdan	  kysymyssarja	  
Saksan	  korkein	  oikeus	  on	  kehittänyt	  kolme	  ekvivalenssiarvioinnissa	  huomioitavaa	  kysymystä.	  Vas-­‐
taavanlaista	   kysymyksenasettelua	   on	   kuitenkin	   sovellettu	   laajalti	   myös	   muissa	   eurooppalaisissa	  
tuomioistuimissa.216	   Ensiksi,	   arvioitavaksi	   tulee	   ratkaiseeko	   loukkausesine	   patentin	   taustalla	   ole-­‐
van	   ongelman.	   Tämän	   jälkeen	   kysytään,	   tulkitsisiko	   keskivertoammattimies	   esineissä	   ilmenevät	  
eroavuudet	  pelkiksi	  ekvivalenteiksi	  muunnoksiksi.	  Jos	  väitetyn	  loukkausesineen	  ratkaisut	  tulkitaan	  
patentin	  kanssa	  ekvivalenteiksi	  kahden	  ensimmäisen	  kysymyksen	  kohdalla,	  kolmanneksi	  kysytään,	  
perustuuko	   lopputulema	   ekvivalenssitulkinnan	   soveltamisesta	   patenttivaatimusten	   asiasisäl-­‐
töön.217	  	  
Ensimmäiseen	   kysymykseen	   sisältyy	   paitsi	   ongelmanratkaisu	   myös	   Godenhielmin	   ajattelussaan	  
soveltama	  konstruktio	  eli	  hyödykkeen	  tekninen	  toiminta.	  Ensimmäistä	  kysymystä	  arvioitaessa	  tut-­‐
kitaan	  näin	  ollen	  loukkaus-­‐	  ja	  patenttiesineen	  yhtäläisyyksiä	  monipuolisesti.218	  Ongelmanratkaisun	  
ei	  tarvitse	  olla	  täysin	  identtinen	  patenttiesineen	  kanssa,	  vaan	  riittää,	  että	  keskivertoammattimies	  
havaitsee	  niistä	  seuraavien	  tulosten	  johtuvan	  samasta	  keksinnöstä.219	  	  
Toinen	  kysymys	  sulkee	  ekvivalenssiarvioinnin	  ulkopuolelle	  sellaisen	  loukkausesineen,	  jonka	  paten-­‐
tin	  kanssa	  vastaavanlainen	  ongelmanratkaisu	  on	  edellyttänyt	  kolmannelta	  osapuolelta	  keksinnölli-­‐
syyttä.220	  Keksinnöllisyysarviointi	  on	  usein	  rakenteellinen	  osa	  ekvivalenssitulkintaa,	  ja	  korostuu,	  jos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
214	  Adelman/Francione,	  sivut	  678-­‐679.	  
215	  Adelman/Francione,	  sivut	  677-­‐678;	  Takenaka,	  sivu	  120.	  
216	  Pumfrey/ym,	  sivut	  291-­‐293;	  Pagenberg/Cornish,	  sivu	  259.	  
217	  Pagenberg/Cornish,	  sivu	  260.	  
218	  Pagenberg/Cornish,	  sivu	  260.	  
219	  Pumfrey/ym.,	  sivu	  292.	  
220	  Pagenberg/Cornish,	  sivu	  260.	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patentinloukkaus	  on	  epäselvä	  ja	  niin	  sanotusta	  design	  around	  –ilmiöstä	  johtuva.221	  Design	  around	  
–käsitteellä	  tarkoitetaan	  sitä,	  kun	  kolmas	  osapuoli	  valmistaa	  esineen,	  josta	  seuraa	  patentin	  kanssa	  
vastaava	  toiminnallisuus	  tai	  tulos,	  mutta	  verrattuna	  patenttivaatimuksissa	  mainittuun	  vaihtoehtoi-­‐
sin	  keinoin.222	  Vaikka	  keksinnöllisyysarvioinnin	  huomioon	  ottaminen	  on	  näissä	  tapauksissa	  perus-­‐
teltua,	   pohjoismaiset	   tuomioistuimet	   eivät	   ole	   erityisemmin	  ottaneet	   kantaa	   keksinnöllisyysarvi-­‐
oinnin	  tulkinnalliseen	  asemaan.	  Syy	   lienee	  haluttomuus	  heikentää	  patenttilain	  46	  §:ssä	  turvattua	  
kolmansien	  osapuolten	  oikeutta	  kehittää	  patenteista	   riippuvia	   keksintöjä.223	   Saksan	  korkeimman	  
oikeuden	  kannan	  voidaan	  toisaalta	  katsoa	  turvaavan	  tämän	  oikeuden,	  sillä	  sen	  mukaan	  keksinnöl-­‐
lisyys	   loukkausesineessä	  estää	  ekvivalenssitulkinnan.	  Domeij	  yhtyy	  Saksan	  korkeimman	  oikeuden	  
kantaan	  siinä,	  että	  väitetyn	  loukkausesineen	  ollessa	  keksinnöllinen	  suhteessa	  patenttiesineeseen,	  
ekvivalenssitulkinta	  ei	  ole	  mahdollinen224.225	  Godenhielmin	  mukaan	  keksinnöllisyysarviointia	  tulee	  
soveltaa	  yhtälailla	  patenttihakemusvaiheessa	  suhteessa	  tunnettuun	  tekniikkaan	  kuin	  patenttiriita-­‐
asiassa	  arvioitaessa	  väitetyn	  loukkausesineen	  olennaista	  samanlaisuutta	  suhteessa	  patenttiesinee-­‐
seen.226	  	  
Todettakoon,	  että	  patenttilain	  46	  §:n	  mukaan	  patentinhaltija	  on	  velvollinen	   lisensoimaan	  keksin-­‐
tönsä,	   jos	   kolmannen	   osapuolen	   keksintö	   on	   riippuvainen	   patentista	   ja	   lisenssin	   myöntäminen	  
katsotaan	  kohtuulliseksi	  tai	  sille	  on	  erityisiä	  syitä.	  Pykälää	  soveltamalla	  ei	  voida	  välttää	  loukkausta,	  
sillä	  vallitseva	  patentinloukkaus	  on	  soveltamisen	  premissi.	  Saksan	  malli	  kieltäisi	   loukkauksen	  ole-­‐
massaolon	  niissä	  tapauksissa,	   joissa	   loukkausesineessä	  on	  ylimääräinen	  keksinnöllinen	  elementti.	  
Keksinnöllisyyden	  huomioon	  ottamisesta	  ekvivalenssiarvioinnin	  yhteydessä	  vallitsee	  erimielisyyttä	  
ja	  sitä	  sovelletaankin	  verrattain	  harvassa	  oikeusjärjestelmässä.227	  
Kolmanneksi	   kysytään,	   perustuuko	   ekvivalenssitulkintaan	   johtanut	   kanta	   patenttivaatimusten	  
asiasisältöön.	  Tarkoitus	   on	   sitoa	   ekvivalenssiarviointi	   patenttivaatimusten	   sanamuotoihin,	  minkä	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
221	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  263;	  Fisher,	  sivu	  402.	  
222	  Miele,	  sivu	  102.	  	  
223	  Domeij	  (1998),	  sivut	  487-­‐488.	  
224	  Domeij	  (1998),	  sivu	  488.	  
225	  Pagenberg/Cornish,	  sivu	  260.	  
226	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  264.	  
227	  Pagengerg/Cornish,	  sivu	  260.	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takia	   on	   suosittava	   kysymyksen	   ankaraa	   eli	   ekvivalenssitulkintaa	   rajoittavaa	   soveltamista.	   Näin	  
edistetään	   oikeuden	   ennakoitavuutta	   turvaamalla	   kolmannen	  osapuolen	   oikeus	   keksiä	   patenttia	  
läheisesti	  muistuttavia	  mutta	   sen	   yksinoikeutta	   loukkaamattomia	  hyödykkeitä.228	   Kolmatta	   kysy-­‐
mystä	   arvioitaessa	   on	   huomioitava,	   että	   keksinnön	   olennaisten	   seikkojen	   on	   ilmettävä	   patentti-­‐
vaatimuksista,	   jolloin	   patenttivaatimuksille	   on	   tämänkin	   puolesta	   voitava	   antaa	   ensisijainen	   tul-­‐
kinnallinen	  asema.229	  	  
Kolmannen	   kysymyksen	   tehtävänä	   on	   toimia	   liian	   lavealta	   tulkinnalta	   suojaavana	   turvanaruna.	  
Toisin	  kuin	  function-­‐way-­‐result	  –testi	  kysymyssarja	  on	  tarkoitettu	  sovellettavaksi	  yhtenä	  kokonai-­‐
suutena,	   joten	  esimerkiksi	  keksinnöllisyysarvioinnin	  toimittaminen	  yksinään	  johtaisi	  oikeuden	  en-­‐
nakoitavuuden	  heikentymiseen	  –ja	  merkittäviin	  tulkinnallisiin	  variaatioihin.230	  	  
3.2.5.4.	  Ratkaisuperiaate	  
Saksan	  korkein	  oikeus	  on	  kehittänyt	  myös	  niin	  sanotun	  ratkaisuperiaatteen,	  jota	  soveltaessa	  arvi-­‐
oidaan	  patenttivaatimusten	  taustalla	  olevaa	  teknistä	   ideaa	  ja	  tapaa	  ratkaista	  asianosainen	  ongel-­‐
ma.231	  Vaikka	   ratkaisuperiaatteen	   tapaisen	  arvioinnin	  perinteet	  ulottuvat	   syvälle	   saksalaiseen	  oi-­‐
keushistoriaan	   menettämättä	   kuitenkaan	   asemaansa	   nykyisessä	   oikeustilassa,	   se	   sisältää	   eräitä	  
mainitsemisenarvoisia	  ongelmia.232	  Ratkaisuperiaatteeseen	  kuuluu	  käsitteet	  ongelma	   ja	   ratkaisu.	  
Ongelma	  on	  teknisen	  luonteensa	  vuoksi	  usein	  ilmeinen	  eikä	  sen	  olemassaolon	  toteaminen	  edellytä	  
keksinnön	  toiminnallisuuden	  arviointia.233	  Arvioinnin	  kannalta	  merkityksellistä	  on	  keksinnön	  tekni-­‐
nen	   ratkaisumalli	  eli	   tekninen	   idea.	  Teknisen	   idean	  korostaminen	  heikentää	  patenttivaatimusten	  
asemaa,	  koska	  sen	  havainnointi	  edellyttää	  patentin	  kokonaisvaltaista	  arviointia	  ja	  siten	  tiettyä	  pa-­‐
tenttivaatimusten	   sanamuodoista	   irtaantumista.	   Myös	   patenttivaatimuksilla	   turvatun	   oikeuden	  
ennakoitavuuden	  heikentyminen	  on	   ratkaisuperiaatteen	  varauksettoman	   soveltamisen	   luonnolli-­‐
nen	  seuraus.	  Toinen	  huomioon	  otettava	  ongelma	  on	   ratkaisuperiaatteen	   tapa	   rajaamisen	  sijasta	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  Pagenberg/Cornish,	  sivut	  260-­‐261.	  
229	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  129.	  
230	  Pagenberg/Cornish,	  sivut	  260-­‐261.	  
231	  Takenaka	  (1994),	  sivu	  169.	  
232	  Takenaka	  (1994),	  sivu	  170.	  
233	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  58.	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laajentaa	  patenttivaatimusten	  sanamuotoja.	  Ongelma	  korostuu	  yksimielisyyden	  vallitessa	  ratkais-­‐
tavasta	   ongelmasta	   ja	   useamman	   hyödykkeen	   soveltaessa	   kutakuinkin	   samanlaista	   teknistä	   on-­‐
gelmanratkaisua.	  Tämä	  lienee	  tavallista	  kehittyneillä	  ja	  paljon	  kilpailluilla	  aloilla.	  Tällöin	  ratkaisupe-­‐
riaatteen	   soveltaminen	   on	   hyödyksi	   ainoastaan	   sulkemaan	   osa	   väitetyistä	   loukkausesineistä	   eh-­‐
dottomasti	   ekvivalenssitulkinnan	   ulkopuolelle.234	   Näin	   ollen	   ongelmanratkaisuperiaate	   yksinään	  
luo	  ainoastaan	  puitteet	  tulevalle	  ekvivalenssiarvioinnille	  rajaamalla	   ilmeisesti	   loukkauspiirin	  ulko-­‐
puolella	  olevat	  hyödykkeet	  arvioinnin	  ulkopuolelle	  ja	  täsmentämällä	  teknisen	  idean.	  	  
3.2.5.5.	  Läheinen	  tekniikka	  	  
Ratkaisussa	  Formstein235	   Saksan	  korkein	  oikeus	   ilmaisi	  ekvivalenssiharkinnassa	  huomioon	  otetta-­‐
vat	  seikat,	   joista	  myöhemmin	  muodostui	  niin	  sanottu	  Formstein	  –menetelmä.	  Menetelmä	  raken-­‐
tuu	  kolmeen	  arviointikohtaan,	   joista	  viimeinen	  on	  käsittelemässämme	  asiakokonaisuudessa	  rele-­‐
vantein	  mutta	  myös	   verrattain	   kiistelty.	   Ensimmäiset	   kaksi	   arviointikohtaa	   ovat	   kiinteässä	   keski-­‐
näisessä	  suhteessa;	  ensiksi	  arvioidaan	  patentin	   ja	  sitten	   loukkausesineen	  patenttikelpoisuus.	  Kol-­‐
mannessa	  arviointikriteerissä	  kysytään,	  kuinka	  läheinen	  loukkausesine	  on	  patenttiin	  alan	  ammat-­‐
timiehen	   näkökulmasta,	   jolloin	   arvioinnin	   keskiöön	   sijoittuu	   loukkausesineeseen	   tehtyjen	  muun-­‐
nelmien	  suhde	  patenttisuojaan.236	  
Formstein	  –menetelmän	  kolmannessa	  arviointikriteerissä	   (”läheinen	  tekniikka”)	  patenttihakupro-­‐
sessin	   ja	  riita-­‐asian	  arvioinnit	   lähentyvät	  toisiaan.	  Patenttiviranomaisen	  tulee	  nimittäin	  arvioides-­‐
saan	  keksinnöllisyyttä	  tutkia	  lähimmän	  tekniikan	  teknistä	  samankaltaisuutta	  hakemuksessa	  mainit-­‐
tuun	  hyödykkeeseen.237	  Käsite	   läheinen	  tekniikka238	  on	  perinteisesti	  yhdistetty	  keksinnöllisyys-­‐,	  ei	  
loukkausarviointiin.239	   	   Suomalaisessa	   oikeuskäytännössä	   on	   laajalti	   vältetty	   ekvivalenssi	   –
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
234	  Takenaka	  (1994),	  sivu	  170.	  
235	  BGH,	  Moulded	  Curbstone	  (Formstein)	  (1987)	  I.I.C.	  795.	  
236	  Nyberg,	  sivut	  302-­‐303.	  
237	  Aarnisalo,	  sivu	  4.	  
238	  Aarnisalo,	  sivu	  3:	  Hakuvaiheessa	  käytetään	  usein	  sanaparia	  ”lähimmän	  tekniikan	  taso”.	  
239	  Nyberg,	  sivu	  303.	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käsitteen	   käyttöä	  mahdollisesti	   siksi,	   että	   sen	   käyttö	   tulkitaan	   opin	   legitimoimiseksi,	   jolloin	   sen	  
annetaan	  potentiaalisesti	  vaikuttaa	  oikeudelliseen	  argumentaatioon.240	  	  
WIPO	  on	  vuonna	  1991	  Haagissa	  järjestetyssä	  konferenssissa	  sisällyttänyt	  konventioehdotukseensa	  
läheinen	  tekniikka	  –standardin	  ekvivalenssitulkinnan	  vaihtoehdoksi.	  Sen	  sijaan	  että	  puhumme	  pel-­‐
kästään	   kattokäsitteen	   (ekvivalenssitulkinta	   ja	   läheinen	   tekniikka	   –standardi)	   valinnasta,	   huomio	  
tulisi	  kiinnittää	  standardien	  faktisiin	  eroihin.241	  	  
Tuomioistuinkäsittelyssä	  ei	  voida	  poiketa	  patenttilain	  39	  §:stä.	  Näin	  ollen	   loukkausesineen	   lähei-­‐
syyttä	   arvioidaan	   suhteessa	   patenttiasiakirjoista	   ja	   erityisesti	   patenttivaatimuksista	   ilmenevään.	  
Patenttivaatimukset	  ovat	  arvioinnissa	  ensisijaisia	   ja	  muuta	  aineistoa	  käytetään	  ainoastaan	  tulkin-­‐
nallisena	  apuna.	  Formstein	  –menetelmä	  muuttaa	  kuitenkin	  arviointia	  tuomalla	  patenttilain	  2	  §:ssä	  
säädetyn	  olennaisuusarvioinnin	  patenttiriita-­‐asiaan.242	  Lainkohdan	  mukaan	  ”patentti	  myönnetään	  
ainoastaan	  keksintöön,	  joka	  on	  uusi	  siihen	  verrattuna,	  mikä	  on	  tullut	  tunnetuksi	  ennen	  patenttiha-­‐
kemuksen	  tekemispäivää,	  ja	  lisäksi	  olennaisesti	  eroaa	  siitä”.	  	  
Godenhielm	  katsoi,	  että	  myös	  patentinloukkauksia	  voidaan	   tulkita	  patenttilain	  2	  §:n	  olennaisuu-­‐
sarvioinnin	   valossa.	   Logiikkaa	   puoltaa	  menetelmän	   johdonmukaisuus	   eli	   arviointikriteerien	   säily-­‐
minen	   kutakuinkin	   samoina	   läpi	   prosessin,	   patenttiviranomaisesta	   tuomioistuimeen.	   Johdonmu-­‐
kaisuus	   edellyttää	   kuitenkin	  myös	   patenttiviranomaisen	   ja	   tuomioistuimen	   tekemien	   arviointien	  
eroavuuksien	   huomioimista.	   Godenhielm	   katsoikin,	   että	   lainkohtaa	   tulisi	   soveltaa	   patenttiriita-­‐
asioissa	  tulkinnallista	  suuntaa-­‐antavana	  normina,	  joka	  osoittaisi	  lähinnä	  tulkinnan	  uloimpien	  rajo-­‐
jen	  sijainnin.243	  Patenttilain	  2	  §:n	   ilmaisutavasta	   ilmenee,	  että	   se	  on	  ensisijaisesti	   tarkoitettu	  ha-­‐
kemusvaiheessa	  suoritettavaan	  patenttikelpoisuusarviointiin.244	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  Bruun	  (1990),	  sivu	  166.	  	  
241	  Nyberg,	  sivut	  286	  ja	  303.	  
242	  Nyberg,	  sivu	  304.	  	  
243	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  263.	  
244	  PL	  2	  §:	  ”Patentti	  myönnetään	  ainoastaan	  keksintöön,	  joka	  on	  uusi	  siihen	  verrattuna,	  mikä	  on	  tullut	  tunnetuksi	  en-­‐
nen	  patenttihakemuksen	  tekemispäivää,	  ja	  lisäksi	  olennaisesti	  eroaa	  siitä.” 
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Luvussa	  2.1.1.2	  olemme	  käsitelleet	   eroavuuksia	   tuomioistuimen	   ja	   patenttiviranomaisen	   tavassa	  
arvioida	  patenttivaatimusten	   sisältöä.	   Koska	  hakuvaiheen	   arvioinnissa	  painopiste	  on	  patenttikel-­‐
poisuuden	  määrittämisessä,	  patenttiviranomaisen	  on	  selvitettävä	  keksinnön	  tosiasiallinen	  sisältö,	  
keksinnöllisyys.	  Tästä	  seuraa	  taipumus	  tutkia	  patenttivaatimuksia	  seikkaperäisemmin	  selitys,	  josta	  
ilmenee	  keksinnön	  käyttö.	  Selityksen	   ja	  patenttivaatimusten	  ollessa	  keskenään	   ilmeisessä	   ristirii-­‐
dassa	  patenttiviranomaisen	   tulee	  pyytää	  hakijaa	   tekemään	  muutoksia	  hakemukseensa	   (PL	  8c	  §).	  
Morsingin	  mukaan	  keksinnöllisyys	  ilmenee	  lähtökohtaisesti	  hyödykkeen	  tosiasiallisesta	  käytöstä	  eli	  
selityksestä,	  minkä	  takia	  patenttivaatimukset	  ovat	  hakemusvaiheessa	  ja	  erityisesti	  keksinnöllisyyt-­‐
tä	  arvioitaessa	  toissijaisia.245	  Luvussa	  2.1.1.2	  käsittelemämme	  oikeuden	  ennakoitavuus	  ja	  kolman-­‐
nen	  osapuolen	  oikeusturva	  edellyttävät	   tuomioistuimelta	  patenttilain	  39	  §:n	  verrattain	  normatii-­‐
vista	  soveltamista.	  Vertailukohteiden	  keksinnöllisyyteen	  perustuvan	  olennaisuusarvion	  soveltami-­‐
nen	  tuomioistuinkäsittelyssä	  ei	  heikennä	  oikeuden	  ennakoitavuutta	  tai	  kolmannen	  osapuolen	  oi-­‐
keusturvaa,	  jos	  olennaisuusarvio	  nähdään	  ainoastaan	  tulkinnalle	  osviittaa	  antavana	  menettelynä.	  
3.2.5.6.	  Keskeisiä	  johtopäätöksiä	  
Kaikkia	   edellä	   käsiteltyjä	   tulkintamenetelmiä	   yhdistää	   taipumus	   johtaa	   tulkitsija	   kauemmas	   pa-­‐
tenttivaatimusten	  sanamuodoista	  ja	  siten	  heikentää	  patenttilain	  39	  §:n	  asemaa.	  Lainkohtaa	  tulee-­‐
kin	  soveltaa	  joustavasti,	  jotta	  kuhunkin	  yksittäiseen	  riita-­‐asiaan	  vaikuttavat	  erityispiirteet	  voidaan	  
seikkaperäisesti	   huomioida.	   Sekä	   EPC	   69	   artiklassa	   että	   komiteamietinnössä	   sallitaan	   oikeuskäy-­‐
tännölle	  vapaus	  tarkemmin	  määrittää	  patenttivaatimusten	  tulkinnan	   laajuus246.	  Koska	  patenttien	  
keskinäinen	  variaatio	  tekee	  tulkinnasta	  säätämisen	  lain	  tasolla	  ongelmalliseksi,	  tulkintamenetelmi-­‐
en	  tehtävä	  on	  edistää	  oikeuden	  ennakoitavuutta	  pystyttämällä	  raamit	  ja	  asettamalla	  ohjesäännöt	  
laajalle	  tulkinnalle.	  Näin	  ollen	  patenttilain	  39	  §:n	  tehtävä	  on	  sitoa	  arviointi	  patenttivaatimuksiin	  ja	  
estää	  kohtuuttoman	  laajat	  tulkinnat.	  	  
Ekvivalenssiopin	  on	  katsottu	  esittävän	  patenttiloukkauksen	  arvioinnissa	   sovellettavia	  periaatteita	  
ja	  helpottavan	  siten	  tuomioistuimen	  tulkinta-­‐arviointia.247	  Mielestäni	  ekvivalenssioppi	  sinällään	  on	  
kuitenkin	  sisällöltään	  liian	  yksinkertainen	  voidakseen	  asettua	  tähän	  rooliin,	  sillä	  ainoa	  oppiin	  var-­‐
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  Morsing,	  sivu	  62.	  
246	  NU	  1963:	  6,	  sivu	  186.	  
247	  Bruun	  (1990),	  sivu	  165.	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masti	   kuuluva	   piirre	   kumpuaa	   käsitteestä	   ekvivalenssi.	   Ekvivalenssitulkintaa	   voidaan	   näin	   ollen	  
soveltaa	   loukkausesineen	   erotessa	   patenttivaatimusten	   sanamuodoista,	  mutta	   sovellettujen	   rat-­‐
kaisujen	  ollessa	  esimerkiksi	  toiminnallisesti	  toistensa	  ekvivalentteja.	  Olennaistulkintaa	  soveltavissa	  
oikeusjärjestelmissä	   ekvivalenssioppi	   ei	   mielestäni	   tarjoa	   tulkinnallista	   osviittaa	   periaatteiden	  
muodossa,	  vaan	  nämä	  tulee	  johtaa	  tulkintamenetelmistä.	  Koska	  ekvivalenssitulkinta	  on	  olennais-­‐
tulkintaa	   soveltavissa	  oikeusjärjestelmissä	   ainoastaan	   sovellettujen	   tulkintamenettelyjen	   seuraus	  
eli	  niistä	  johdettu	  päätelmä,	  ekvivalenssiopin	  soveltamisen	  sijasta	  tulisi	  tulkintamenetelmien	  fakti-­‐
sesta	  sisällöstä	  käydä	  seikkaperäistä	  keskustelua.	  Ekvivalenssioppi	  sinällään	  nauttii	  verrattain	  kat-­‐
tavaa	  kansainvälistä	  institutionaalista	  tukea248.	  	  
AIPPI	  käsitteli	  ekvivalenssioppia	  ja	  patenttivaatimusten	  tulkintaa	  kongressitilaisuudessaan	  Buenos	  
Airesissa	   vuonna	   1980.	   Resoluutioon	   johtaneen	   debatin	   lopputulema	   ilmaisi	   olennaistulkintaa	  
muistuttavia	   painotuksia	   korostaen	   paitsi	   patenttivaatimusten	   tulkinnallista	   ensisijaisuutta	  myös	  
tuomioistuimen	   tarvetta	   selvittää	   patentin	   keksinnöllinen	   ajatus.	   Godenhielm	   katsoi	   mielestäni	  
perustellusti,	  että	  pohjoismainen	  patenttioikeus	  on	  linjassa	  resoluution	  kanssa.249	  Koska	  olennais-­‐
tulkinnalle	  selitys	  (eli	  keksintö)	  on	  rakenteellinen	  osa	  patenttivaatimusten	  tulkintaa,	  sille	  on	  luon-­‐
teenomaista	   mahdollistaa	   ekvivalenssitulkinta	   yksittäistapauksissa.	   Vaikka	   ekvivalenssitulkintaa	  
pidetäänkin	  lähinnä	  tulkinnallisena	  johtopäätöksenä	  eikä	  sitovana	  oikeudellisena	  instituutiona,	  on	  
perifeeriselle	   tulkinnalle	   tyypillisessä	   function-­‐way-­‐result	   –menetelmässä	   runsaasti	   säilyttämisen	  
arvoisia	   tulkinnallisia	  elementtejä.	  Kuten	   luvussa	  3.2.5.2	  on	  selostettu,	  Godenhielm	  on	  käyttänyt	  
kirjoituksissaan	  function-­‐way-­‐result	  –menetelmässä	  esitettyä	  vastaavanlaista	  käsitteistöä	   ja	  argu-­‐
mentaatiotekniikkaa.	  Näin	  ollen	  ei	  ole	  syytä	   luoda	  erityistä	  vastakkainasettelua	  perifeeriseen	  tul-­‐
kintaan	   ja	  olennaistulkintaan	  kuuluvien	  argumentaatiotapojen	   välillä,	   sillä	  Pohjoismaissa	   sovelle-­‐
taan	  elementtejä	  molemmista	  koulukunnista.	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  Ks.	  erityisesti	  luvussa	  3.1.1	  käsitelty	  EPC	  69	  artiklan	  lisäpöytäkirja	  sekä	  WIPO	  21(2)(b)(i)	  ja	  21(2)(b)(ii)	  artiklat.	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3.3.	  Patenttivaatimusten	  laajentamiskielto	  
3.3.1.	  Yleistä	  
Yhdysvaltalaisessa	  oikeuskäytännössä	  on	  kehittynyt	  oikeudellinen	   instituutio	  nimeltä	  prosecution	  
history	  estoppel,	   jonka	  mukaan	  hakuasiakirjoissa	   ilmenevä	  rajoitus	  estää	  rajoituksen	  osalta	  myö-­‐
hemmän	  patenttivaatimusten	  laajan	  tulkinnan.	  Tutkielmassa	  asiasta	  käytetään	  käsitettä	   laajenta-­‐
miskielto.	   Säännöstä	   ei	   ole	   perinteisesti	   pidetty	   ehdottomana,	   vaan	   juuri	   sen	   poikkeukset	   ovat	  
generoineet	   rutkasti	   keskustelua.	  Rajaus	  on	  käsitteenä	  hyvin	   laaja.	  Sillä	   tarkoitetaan	  kaikkea	  sel-­‐
laista	  hakemusmenettelyssä	  esiintyvää	  informaatiota,	  joka	  osoittaa	  hakijan	  tahdosta	  rajata	  vireillä	  
olevaa	  patenttia.	  Näin	  ollen	  kyse	  voi	  olla	  esimerkiksi	  patenttivaatimusten	  sanamuodon	  muuttami-­‐
sesta	   tai	   patenttiviranomaiselle	   osoitetusta	   kirjeestä	   ilmenevästä	   tulkintaehdotuksesta.	   Kun	   pa-­‐
tenttivaatimusta	  on	  muutettu,	  päivitetty	  patenttivaatimus	  ei	   itsessään	  ole	  rajoitus	  vaan	  rajoituk-­‐
sena	  pidetään	  hakuasiakirjoista	  ilmenevää	  tietoa	  muutoksenteosta,	  jolloin	  uutta	  patenttivaatimus-­‐
ta	  tulkitessa	  voidaan	  opin	  mukaan	  huomioida	  muutoksenteko	  toimena.	  Näin	  ollen	  rajausta	  ei	  läh-­‐
tökohtaisesti	  esiinny	  perusasiakirjoissa,	  vaan	  hakijan	  ja	  patenttiviranomaisen	  välisessä	  kanssakäy-­‐
misessä.250	  	  
Rajauksesta	   seuraa	  kysymys	  sille	  annettavasta	   tulkintavaikutuksesta.	   Laajentamiskiellon	  yksi	   kes-­‐
keisimmistä	  tavoitteista	  on	  yhtenäistää	  tuomioistuin-­‐	  ja	  patenttiviranomaismenettelyt.	  Tämä	  saa-­‐
vutetaan	   estämällä	   patentinhakijaa	   rajoittamasta	   hakemusprosessissa	   patenttiaan	   välttääkseen	  
hakemuksen	  hylkäämisen	  ja	  tämän	  jälkeen	  vaatimasta	  tuomioistuimessa	  patenttivaatimuksen	  laa-­‐
jaa	  tulkintaa.251	  	  
Yhdysvaltain	  korkein	  oikeus	  on	  tunnetussa	  ratkaisussaan	  Graver	  Tank	  muotoillut	  ekvivalenssioppia	  
koskevan	  yleismääritelmän,	  joka	  sisältää	  paljon	  pohjoismaisen	  ekvivalenssiopin	  kanssa	  tuttuja	  piir-­‐
teitä.252	  Merkittävin	  ero	  on	  kuitenkin	  siinä,	  että	  Yhdysvalloissa	  ekvivalenssioppi	  omaa	  kansallisesti	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
249	  Godenhielm	  (1994),	  sivut	  199-­‐200.	  
250	  Otterstedt,	  sivut	  405–407;	  Kaminski,	  sivu	  186–187;	  Wagner,	  sivu	  177.	  
251	  Lichtman,	  sivu	  3.	  
252	  Ks.	  luku	  3.2.5.2.	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vahvan	  oikeudellisen	   instituution	  aseman.253	  Vaikka	  Yhdysvalloissa	  rajauksen	  vaikutuksia	  on	  käsi-­‐
telty	   laajalti	   sekä	  oikeuskäytännössä	  että	  –kirjallisuudessa,	   rajauksen	  vaikutus	  on	  useimmiten	   lii-­‐
tetty	  joko	  –	  tai	  –luonteiseen	  kysymykseen	  siitä,	  voiko	  ekvivalenssioppia	  (rajauksen	  osalta)	  soveltaa	  
rajauksesta	  huolimatta.	  Näkökulmaa	  on	  kritisoitu	  siitä,	  että	  se	  yksinkertaistaa	  rajauksen	  todelliset	  
oikeusvaikutukset.254	  Toisin	  kuin	  Yhdysvalloissa	  sekä	  Pohjoismaissa	  että	  Saksassa	  kysymys	  ekviva-­‐
lenssiopin	  soveltamisesta	  on	  merkitykseltään	  vähäinen,	  sillä	  laaja	  tulkinta	  on	  Euroopassa	  Yhdysval-­‐
toja	  rakenteellisempi	  osa	  patenttivaatimusten	  tulkinta-­‐arviointia.	  Näin	  ollen	  distinktio	  ekvivalens-­‐
situlkinnan	  ja	  sanamuodossa	  pysymisen	  välillä	  on	  vähämerkityksellinen.255	  	  
Ekvivalenssiopin	   soveltamisesta	   tai	   soveltamatta	   jättämisestä	   koskevan	   kysymyksen	   sijaan	   tasa-­‐
painotellaan	   keksinnöllisen	   ajatuksen	   ja	   kolmannen	   osapuolen	   oikeusturvan	   tulkintavaikutusten	  
välillä.	  Koktvedgaardin	  ja	  Levinin	  mukaan	  ekvivalenssioppi	  on	  lähinnä	  kätevä	  nimitys	  Pohjoismaissa	  
kauan	  sovelletulle	  menettelylle,	   jossa	  ammattimiehen	  näkökulmasta	  arvioidaan	  sitä,	  vastaavatko	  
patentti	  ja	  loukkausesine	  teknisesti	  toisiaan256.257	  Tutkielmassa	  onkin	  tarkoitus	  käsitellä	  rajauksen	  
kokonaisvaikutuksia	   patenttivaatimusten	   tulkintaan.	   Tämä	   näkökulma	   on	   relevantti,	   sillä	   vaikka	  
Pohjoismaissa	   laajentava	   tulkinta	   onkin	   osa	   loukkausarviointia,	   ekvivalenssioppiin	   suhtaudutaan	  
varsin	  nuivasti.258	  	  
3.3.2.	  Yhdysvallat	  
Alkuperäisessä	  muodossaan	  laajentamiskielto	  perustui	  olettamalle,	  että	  hakija	  tiesi	  patenttihake-­‐
muksen	   suojapiirin	   ja	   tunnetun	   tekniikan	   osittaisesta	   päällekkäisyydestä	   ja	   pyrki	   rajoituksellaan	  
välttämään	   tästä	   seuraavan	   patenttiviranomaisen	   hylkäävän	   päätöksen.259	   Presumption	   todista-­‐
minen	  vääräksi	  on	  osoittautunut	  vaikeaksi,	  sillä	  rajoitusmotiiveja	  kirjataan	  harvoin	  ylös	  hakemus-­‐
vaiheessa.	   Se	  että	   jälkikäteen	   todetaan	   rajauksen	  olleen	   tarpeeton,	  ei	   vaikuta	   laajentamiskiellon	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  Ks.	  luku	  3.1	  ja	  Godenhielm	  (1950)	  sivut	  219–221.	  	  
254	  Wagner,	  sivut	  162–163.	  	  
255	  Takenaka,	  sivut	  59-­‐60;	  Godenhielm	  (1994),	  sivut	  199-­‐200:	  Argumentaatio	  pohjautuu	  olennaistulkinnalle.	  
256	  Koktvedgaard/Levin,	  sivu	  291.	  
257	  Domeij	  (2003),	  sivut	  156-­‐157	  ja	  159.	  
258	  Luku	  3.2.5.5.	  
259	  Otterstedt,	  sivu	  408.	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soveltamiseen.	  Patenttihakemuksen	  sisältö	  osoittautuu	  muutenkin	  usein	  jälkikäteen	  epäselväksi	  ja	  
tulkinnanvaraiseksi.260	  	  	  
Yhdysvaltain	  korkein	  oikeus	  on	  ratkaisussaan	  Festo	  korjannut	  aiempaa	  kantaansa	  kehittämällä	  niin	  
sanotun	  absolute	  bar	  -­‐säännön.261	  Säännön	  mukaan	  laajentamiskielto	  syntyy	  aina	  hakijan	  pyrkies-­‐
sä	  rajauksellaan	  varmistamaan	  hakemuksen	  hyväksymisen.	  Näin	  ollen	  laajentavan	  tulkinnan	  estää	  
kaikki	   hakijan	   toimet	   riippumatta	   siitä,	   onko	   niillä	   estetty	   päällekkäisyyttä	   tunnetun	   tekniikan	  
kanssa	  vai	  ainoastaan	  muutettu	  hakemuksen	  sisältöä	  vastaamaan	  lain	  asettamia	  muotoedellytyk-­‐
siä.	  Nykyinen	  tuomioistuinlinjaus	  ei	  täten	  sido	  laajentamiskieltoa	  patenttihakemuksen	  ja	  tunnetun	  
tekniikan	   päällekkäisyyden	   välttämiseen.	   Keskeisimmistä	   hakemuksen	   hyväksymistä	   koskevista	  
kriteereistä	  säädetään	  35	  U.S.C.	  §	  112:ssä.262	  	  
Alkuperäisen	   laajentamiskiellon	  mukaan	   tuomioistuimen	   ei	   tule	   laajentaa	   suojapiiriä	   kattamaan	  
sellaista,	  minkä	  patenttiviranomainen	  tai	  hakija	  on	  hakemusmenettelyn	  aikana	  katsonut	  tunnetuk-­‐
si	  tekniikaksi.	  Alkuperäisen	  eli	  niin	  sanotun	  flexible	  bar	  –säännön	  alla	   laajentamiskiellon	  syntymi-­‐
nen	   riippuu	   paitsi	   hakijan	  motiivista	   välttää	   patentin	   ja	   tunnetun	   tekniikan	   päällekkäisyys	  myös	  
patenttiin	  tehtyjen	  muutosten	  tosiasiallisesta	  laadusta.	  	  
Kuten	  edellä	  on	  todettu,	  laajentamiskiellosta	  käytetään	  Yhdysvalloissa	  käsitettä	  prosecution	  histo-­‐
ry	  estoppel.	  Sana	  estoppel	  viittaa	  kieltoon	  tai	  esteeseen	  muuttaa	  kantaansa	  sen	  jälkeen,	  kun	  alku-­‐
peräisestä	   kannasta	  on	   irtisanouduttu	   ja	  uusi	  muodostettu.263	   Tuomioistuimen	  uuden	   linjauksen	  
seurauksena	   laajentamiskielto	   instituutiona	   muistuttaa	   enemmän	   menetelmällistä	   estettä	   kuin	  
tulkintaan	   vaikuttavaa	   sääntöä.	   Laajentamiskiellon	  menetettyään	   tulkinnallisia	   elementtejään	   se	  
muistuttaa	  nykyisessä	  muodossaan	  Suomen	  prosessioikeudessa	   sovellettavaa	  prekluusiosääntöä,	  
jossa	  osapuolen	  aikaisempi	   laiminlyönti	  esittää	   tiettyä	   todistusaineistoa	   johtaa	  esteeseen	  esittää	  
asianomaista	  todistusaineistoa	  myöhäisemmässä	  vaiheessa264.	  Yhtäläisyys	  koskee	  molempien	  ins-­‐
tituutioiden	  luonnetta	  menetelmällisinä	  esteinä,	  vaikka	  esteiden	  kohteet	  ovatkin	  eri.	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  Lichtman,	  sivut	  3–4;	  Casey,	  sivu	  21;	  Festo.	  
261	  http://supreme.justia.com/cases/federal/us/535/722/case.html,	  sivu	  722.	  	  
262	  Kaminski,	  sivu	  184.	  
263	  Herman,	  sivu	  7.	  
264	  Jokela,	  sivu	  171.	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Koska	   absolute	   bar	   -­‐säännön	  mukaan	   laajan	   tulkinnan	   kielto	   syntyy	   rajauksen	   kohteesta	   riippu-­‐
matta,	   siitä	   on	   johdettu,	   että	   esimerkiksi	   kielivirheen	   korjaaminen	   voisi	   johtaa	   laajan	   tulkinnan	  
kieltoon.	  Tässä	  mielessä	  tuomioistuimen	  kannan	  tulkinta	  sellaisenaan	  johtaa	  ristiriitaisuuteen	  laa-­‐
jentamiskielto	  –instituution	  alkuperäisen	  tarkoituksen	  kanssa,	  sillä	  kielenhuolto	  ei	  useinkaan	  muu-­‐
ta	  patenttihakemusta	  sisällöllisesti	  saati	  osoita	  hakijassa	  tarkoitusta	  muuttaa	  suojan	  piiriä.265	  Mikä-­‐
li	  on	  ilmeistä,	  että	  korjaus	  ei	  ole	  vaikuttanut	  tai	  voinut	  vaikuttaa	  hakemuksen	  hyväksymiseen,	  laa-­‐
jentamiskiellolle	  ei	  nykyisessäkään	  oikeustilassa	  ole	  syytä.266	  	  
Absolute	   bar	   ja	   flexible	   bar	   –sääntöjen	  merkittävin	   ero	   koskee	   todistustaakkaa.	   Absolute	   bar	   –
sääntö	  perustuu	  vahvaan	  presumptioon,	  että	  hakijan	  tekemä	  muutos,	  vaikkakin	  vain	  muodollinen,	  
vaikuttaa	  patenttisuojan	  piiriin.267	  Toisaalta	  oikeudenhaltijan	  näyttäessä	  toteen,	  että	  motiivia	  vai-­‐
kuttaa	  patenttisuojan	  piiriin	  ei	  ollut	   ja	  hakemus	  oli	  hyväksymiskelpoinen	  alkuperäisessä	  muodos-­‐
saan,	  tuomioistuin	  siirtyy	  soveltamaan	  flexible	  bar	  –sääntöä.268	  Tuomioistuin	  voi	  tässäkin	  tapauk-­‐
sessa	  soveltaa	   laajentamiskieltoa,	  mutta	   toisin	  kuin	  absolute	  bar	  –säännön	  kohdalla	   se	  perustuu	  
juttukohtaiseen	  ja	  verrattain	  laajaan	  harkintavaltaan.	  	  
Absolute	  bar	  –sääntö	  on	  ilmeisessä	  ristiriidassa	  alkuperäisen	  laajentamiskielto	  –instituution	  kanssa	  
siinä,	  että	  se	  ei	  pyri	  perustelemaan	  laajentamiskieltoa	  juttukohtaisesti	  hakijan	  motiivilla	  rajata	  pa-­‐
tenttisuojan	  piiriä	   ja	   siten	  varmistaa	  patenttikelpoisuus.	   Laajentamiskielto	  –instituution	   tarkoitus	  
on	  ollut	  kieltää	  patenttiin	  hakumenettelyn	  aikana	  rajoituksen	  tehnyttä	  saamasta	  osakseen	  tuomio-­‐
istuimen	   taholta	   patenttivaatimuksia	   laajentavaa	   tulkintaa.	   Patenttiviranomaisen	   ja	   tuomioistui-­‐
men	  ratkaisujen	  verrattainen	  yhdenmukaisuus	  on	  nähty	  tavoittelemisenarvoiseksi.	  Absolute	  bar	  –
sääntö	  on	  ristiriidassa	  tämän	  kanssa,	  koska	  tuomioistuin	  voi	  sääntöä	  soveltamalla	  kieltää	  laajenta-­‐
van	   tulkinnan,	   vaikka	   rajaus	   olisi	   tehty	   esimerkiksi	   kielivirheen	   korjaamiseksi.	   Ratkaisussa	   Festo	  
sääntöä	  on	  perusteltu	  erityisesti	  sillä,	  että	  flexible	  bar	  –sääntö	  on	  ollut	  omiaan	  heikentämään	  oi-­‐
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  Kaminski,	  sivu	  184.	  	  
266	  Kaminski,	  sivu	  184.	  
267	  Kaminski,	  sivu	  188.	  
268	  Kaminski,	  sivu	  187.	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keuden	   ennakoitavuutta,	   kun	   taas	   menetelmällisempää	   kieltoa	   edustava	   absolute	   bar	   –sääntö	  
selkeyttää	  oikeustilaa269.	  
3.3.2.1.	  Patentin	  hakumenettely	  
Yhdysvalloissa	  kun	  patenttiviranomainen	  on	  käynyt	  patenttihakemuksen	   läpi	   ja	  huomannut	   siinä	  
puutteita,	  se	  toimittaa	  hakijalle	  korjauspyynnön	  (office	  action).	  Tästä	  seuraa	  hakijalle	  oikeus	  joko	  
korjata	   hakemus	   tai	   vaihtoehtoisesti	   toimittaa	   patenttiviranomaiselle	   vastalause,	   josta	   ilmenee,	  
miksi	  alkuperäinen	  hakemus	  on	  patenttikelpoinen.	  Hakijan	  korjatessa	  hakemusta	  tämän	  on	  myös	  
perusteltava,	  miksi	  korjaus	  johtaa	  patenttikelpoisuuteen.	  Vastauksessaan	  hakija	  voi	  sekä	  lisätä	  että	  
poistaa	   patenttivaatimuksia.270	   Hakumenettelyyn	   kuuluu	   useimmiten	   kirjeenvaihtoa	   (correspon-­‐
dence),	  jossa	  korjauspyyntöjä	  ja	  vastauksia	  on	  useampia.	  Hakijan	  tekemä	  rajaus	  ilmenee	  tavallises-­‐
ti	   näistä	   kirjeistä.271	   Hakumenettelyä	   kutsutaan	   nimellä	   prosecution	   history	   ja	   asiakirjakokonai-­‐
suutta,	   jonne	   tämä	   kirjataan,	   nimellä	   file	   wrapper	   (hakuasiakirjat).	   Hakuasiakirjojen	   tulee	   antaa	  
kokonaisvaltainen	  kuva	  prosessista	  ja	  siihen	  kuuluvista	  asiakirjoista.	  272	  
Yhdysvalloissa	   laajentamiskiellon	  merkityksellisyys	  perustuu	  pitkälti	  hakuasiakirjoihin,	   sillä	  yhdys-­‐
valtalaisessa	  patenttilitigaatiossa	  haasteen	  tullessa	  vireille	  osapuolet	  pyytävät	  yleensä	  patenttivi-­‐
ranomaiselta	  kopiot	  asiakirjakokonaisuudesta,	  josta	  erityisesti	  vastaaja	  pyrkii	  löytämään	  rajauksia	  
estääkseen	  mahdollisen	  ekvivalenssitulkinnan.273	  	  
3.3.3.	  Hakuasiakirjat	  Pohjoismaissa	  
Pohjoismaissa	  on	  perinteisesti	  painotettu	  kolmannen	  osapuolen	  suojaa	  hakuasiakirjojen	  tulkinnas-­‐
sa.	  Nybergin	  mukaan	  pääsääntö	  onkin,	  että	  oikeudenhaltijan	  ei	   tule	  omaksi	  edukseen	   ja	  muiden	  
vahingoksi	   vedota	  muuhun	   kuin	   perusasiakirjoihin.	  Näin	   suojataan	   kolmannen	  osapuolen	  oikeus	  
turvautua	   perusasiakirjoista	   ilmenevään	   tietoon.	   Koktvedgaard	   yhtyy	  Nybergin	   kantaan,	   ja	   käyt-­‐
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  http://supreme.justia.com/cases/federal/us/535/722/case.html,	  sivu	  722.	  
270	  Durham,	  sivu	  32.	  
271	  Kaminski,	  sivu	  186.	  
272	  Durham,	  sivut	  32–33;	  Burk/Lemley,	  sivu	  1749;	  Casey,	  sivut	  3-­‐4.	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  Casey,	  sivu	  7;	  Kaminski,	  sivu	  199;	  Rushton,	  sivu	  412.	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tääkin	  perusteluissaan	  notice	  function	  –argumenttia.	  Koktvedgaardin	  kritiikki	  kohdistuu	  kuitenkin	  
hakuasiakirjojen	  lisäksi	  selityksen	  soveltamiseen;	  hän	  tulkitsee	  hakuasiakirjat	   ja	  muun	  toissijaisen	  
tulkinta-­‐aineiston	  yhdeksi	  kokonaisuudeksi.274	  Huomioon	  ottaen,	  että	  hakuasiakirjoista	   ilmenevät	  
seikat	  ovat	  useimmiten	  patenttipiiriä	   rajoittavia,	   hakijan	   vetoaminen	  hakuasiakirjoihin	   tarkoituk-­‐
sena	  perustella	  patenttivaatimusten	  laajaa	  tulkintaa	  lienee	  harvinaista.275	  	  
Pohjoismaisessa	   oikeuskirjallisuudessa	   hakuasiakirjojen	   tulkintavaikutuksesta	   on	   vallinnut	   lievää	  
erimielisyyttä,	  mutta	  enemmistön	  kanta	  on	  puoltanut	   tuomioistuimen	  oikeutta	   tarvittaessa	  huo-­‐
mioida	  myös	  hakuasiakirjat.276	   Suomessa	  pääsääntönä	  on	  pidetty	   laajan	   tulkinta-­‐aineiston	   sovel-­‐
tamista.	  Hakuasiakirjoja	  koskevassa	  keskustelussa	  keskeisessä	  asemassa	  on	  eritoten	  kaksi	  tuomio-­‐
istuinratkaisua,	  KKO:	  1981	  II	  184	  ja	  Ho	  S	  89/1035277.	  Ratkaisussa	  KKO:	  1981	  II	  184	  sovellettiin	  hyvin	  
laajaa	   tulkinta-­‐aineistoa	   ja	   viitattiin	   hakuasiakirjoihin	   sanaparilla	   ”hakemusmenettelyssä	  muuten	  
ilmenneet	  seikat”.	  Ratkaisu	  osoittaa	  leimallisen	  eron	  suomalaisen	  ja	  yhdysvaltalaisen	  näkemysten	  
välillä:	   Suomessa	   hakuasiakirjoja	   käsitellään	   harvoin	   itsenäisenä	   kategoriana,	   vaan	   niiden	   katso-­‐
taan	  kuuluvan	  laajempaan	  tulkintakokonaisuuteen.	  Kuten	  luvussa	  2.1	  todetaan,	  tehdään	  kuitenkin	  
selvä	  erottelu	  yhtäältä	  perusasiakirjojen,	  johon	  kuuluu	  erityisesti	  selitys	  ja	  patenttivaatimukset,	  ja	  
toisaalta	  muun,	   toissijaisen	   tulkinta-­‐aineiston	   välillä.278	   Hakuasiakirjat	   ovat	   tulkinnallisesti	   toissi-­‐
jaista	  aineistoa.	  
Lakisystematiikassa	   vallitsevasta	   lievästä	   epäsymmetriasta	   puhuu	   komiteanmietintö,	   jonka	   mu-­‐
kaan	   selitystä	   piirustuksineen	   sekä	  muita	   asiakirjoja	   käytetään	   ainoastaan	   apuna	   patenttivaati-­‐
musten	  tulkinnassa.279	  Tämä	  voidaan	  tulkita	  muiden	  asiakirjojen	  (mm.	  hakuasiakirjat)	  tulkintavai-­‐
kutuksen	   epäsuorana	   institutionaalisena	   tukena.	   Toisaalta	   komiteanmietinnössä	   ei	   ilmaista	  min-­‐
käänlaista	   erottelua	   muiden	   eli	   toissijaisten	   asiakirjojen	   ja	   perusasiakirjaan	   kuuluvan	   selityksen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
274	  Koktvedgaard/Levin,	  sivut	  288-­‐289.	  
275	  Nyberg,	  sivu	  256;	  Kaminski,	  sivu	  186;	  Durham,	  sivu	  141:	  Hakuasiakirjoille	  on	  luonteenomaista,	  että	  ne	  tulevat	  ajan-­‐
kohtaisiksi	  niistä	  löytyessä	  patenttirajoitus.	  Päinvastainen	  tilanne	  on	  harvinaisempi.	  	  
276	  Toisin	  kuin	  Ruotsissa	  ja	  Tanskassa	  Suomessa	  ei	  ole	  erityisemmin	  riitautettu	  tuomioistuinten	  käytäntöä	  huomioida	  
hakuasiakirjat.	  	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  257.	  
277	  Ks.	  tarkemmin	  luku	  2.1.1.1.	  
278	  Haarmannn	  (2001),	  sivut	  106-­‐107;	  Godenhielm	  (1994),	  sivut	  256-­‐257.	  	  
279	  NU	  1963:	  3,	  sivu	  186;	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  256.	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välillä.	  Patenttiasetuksessa	  tämä	  erotus	  on	  taas	  ilmaistu	  selvästi	  (PA	  21	  §).	  Hakuasiakirjoja	  on	  käy-­‐
tännössä	  tulkittu	  selityksen	  kanssa	  kutakuinkin	  yksiveroisena	  ja	  yhtenä	  kokonaisuutena280.	  	  	  
3.3.3.1.	  Patentin	  hakumenettely	  
Suomessa	  patenttiviranomaisen	  havaittua,	   että	  patenttihakemus	  on	  puutteellinen,	   sen	   tulee	   ke-­‐
hottaa	  hakijaa	  määräajassa	  täydentämään	  hakemustaan.	  Hakijalla	  on	  oikeus	  peruuttaa	  tekemänsä	  
täydennys	  kuukauden	  kuluessa	  sen	  toimittamisesta	   (PL	  8c	  §	  1-­‐2	  mom.).	  Täydennyksen	  tulee	  olla	  
sellainen,	  että	  se	  ei	  tuo	  mitään	  uutta	  alkuperäiseen	  perusasiakirjaan	  (PA	  19	  §).	  Uusien	  patenttivaa-­‐
timusten	   lisääminen	  hakemukseen	  ei	  kuitenkaan	  ole	  ehdottomasti	  kielletty,	  mutta	  patenttivaati-­‐
musten	  itsenäisestä	   luonteesta	  johtuen	  (ks.	   luku	  2.1.1)	  uusi	  patenttivaatimus	  sisältää	  helposti	  al-­‐
kuperäisessä	  perusasiakirjassa	  mainitsemattomia	  elementtejä,	  minkä	   takia	  niihin	   tulisi	   suhtautua	  
kriittisesti.	   Jos	  muutoksesta	  seuraa,	  että	  hakemukseen	  sisältyy	  uusia	  määritteitä,	  on	  hakijan	  vas-­‐
tuulla	  ilmoittaa,	  missä	  vastaava	  seikka	  on	  löydettävissä	  peruskirjassa	  (PA	  19	  §).	  Koska	  epäitsenäis-­‐
ten	  patenttivaatimusten	  ydinsisältö	  johdetaan	  muista	  patenttivaatimuksista,	  niiden	  lisääminen	  on	  
sallittua.	   Itsenäisten	  patenttivaatimusten	   lisäämisen	  kieltoa	  puoltaa	  myös	  se,	  että	   tällöin	   lisäystä	  
vastaavaa	  seikkaa	  joutuisi	  etsimään	  sellaisesta	  materiaalista,	  esimerkiksi	  selityksestä,	   joka	  on	  tul-­‐
kinnallisesti	  toissijainen	  suhteessa	  täydennykseen.	  Komiteamietinnön	  mukaan	  vain	  aivan	  yksinker-­‐
taisissa	  tapauksissa	  tuomioistuimen	  tulee	  muuttaa	  (tai	  lisätä)	  patenttivaatimuksia281.	  
Suomessa	  patenttiviranomaisen	   ja	   tuomioistuimen	  katsotaan	   lähtökohtaisesti	   soveltavan	  patent-­‐
tiarvioinnissa	  eri	  kriteereitä;	  patenttiviranomainen	  arvioi	  keksinnön	  uutuutta	   ja	  keksinnöllisyyttä,	  
kun	  tuomioistuin	  taas	  vahvistaa	  patenttisuojan	  laajuuden	  yksittäisessä	  riitatapauksessa.282	  PRH	  on	  
kuitenkin	   sitoutunut	   noudattamaan	   EPO:n	   kehittämää	   ongelma-­‐ratkaisu	   -­‐menetelmää,	   jossa	   ko-­‐
rostuu	   juuri	   vertailukohteen	   tunnistaminen.	   Patenttiviranomainen	   vertaa	   patenttihakemusta	   lä-­‐
himmän	   tekniikan	   tasoon	  eli	   arvioi,	   vallitseeko	  patenttihakemuksen	   ja	   tunnetun	   tekniikan	   välillä	  
päällekkäisyyksiä.283	   Näin	   ollen	   patenttiviranomaisen	   toimivaltaan	   kuuluu	   hyvin	   konkreettinen	  
vertailu,	  joka	  muistuttaa	  pitkälti	  tuomioistuinarviointia,	  vaikka	  onkin	  hypoteettinen.	  Todettakoon,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
280	  Kokvedgaard/Levin,	  sivut	  288-­‐289;	  KKO:	  1981	  II	  184.	  
281	  Ks.	  NU	  1963:	  6,	  sivu	  229.	  
282	  Bruun	  (1990),	  sivu	  165;	  Ks.	  myös	  PL	  2	  ja	  39	  §	  §:t.	  	  
283	  Patenttikäsikirja:	  Patentti–	  ja	  innovaatiolinja,	  luku	  E	  3.5.2	  Ongelma	  ja	  ratkaisuperiaate.	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että	  komitean	  mietinnön	  mukaan	  vastuu	  patenttilain	  39	  §:n	  soveltamisesta	  ja	  sen	  laajuuden	  mää-­‐
rittämisestä	  kuuluu	  erityisesti	  tuomioistuimille284.	  	  
Patenttiviranomainen	  on	  näin	  ollen	   tuomioistuimia	  vähemmän	  sidottu	  patenttilain	  39	  §:ään.	  Tä-­‐
män	  konkreettinen	  ilmenemismuoto	  on	  se,	  että	  patenttiviranomaisen	  vastaanotettua	  patenttiha-­‐
kemus,	  tutkijainsinööri	  tutkii	  hakemuksesta	  ilmenevän	  keksinnön	  kokonaisuudessaan,	  usein	  aloit-­‐
tamalla	  selityksestä,	   joka	  valottaa	  keksinnön	   tosiasiallista	  käyttöä.	  Uutuus	   ja	  keksinnöllisyys	  ovat	  
ehdottomia	   ja	   ensisijaisia	   edellytyksiä,	   joten	   näiden	   täyttyessä	   patenttiviranomainen	   voi	   pyytää	  
hakijaa	  rajaamaan	  patenttivaatimuksiaan	  vastaamaan	  itse	  keksintöä.285	  Hakemuksessa	  paitsi	  seli-­‐
tyksen	  myös	   sen	  muiden	  osioiden	   tulee	  olla	  niin	   selviä,	   että	  ammattimies	   voi	  niiden	  perusteella	  
käyttää	  keksintöä	  ja	  arvioida	  keksinnön	  uutuus	  ja	  keksinnöllisyys	  (PL	  8	  §).	  Ammattimieskriteeri	   ja	  
arviointi	  koskevat	  siten	  hakemuksen	  kokonaisuutta,	  ei	  pelkästään	  patenttivaatimuksia	   tai	   selitys-­‐
tä.286	  	  	  	  	  
3.3.4.	  Keskeisiä	  johtopäätöksiä	  
Patenttiviranomaisen	   vastaanottaessa	   patenttihakemuksen	   yhdysvaltalainen	   ja	   pohjoismainen	  
menettelyt	  ovat	  varsin	  samansisältöisiä.	  Molemmissa	  keksintöä	  arvioidaan	  suhteessa	  tunnettuun	  
tekniikkaan,	   jolloin	  sekä	  selityksen	  mukainen	  keksintö	  että	  patenttivaatimuksista	  syntyvä	  patent-­‐
tisuoja	   huomioidaan.287	   Perifeerinen	   tulkintamalli	   saa	   yhdysvaltalaisen	   patenttihakumenettelyn	  
kuitenkin	   eroamaan	   pohjoismaisesta	   siinä,	   että	   se	   painottaa	   patenttivaatimusten	   tulkinnallista	  
ensisijaisuutta.	  Eroa	  korostaa	  hakijan	  oikeus	  lisätä	  hakemusmenettelyn	  aikana	  hakemukseen	  uusia	  
patenttivaatimuksia.288	  Näin	  hakijan	  ja	  patenttiviranomaisen	  välille	  syntyy	  korostunut	  neuvottelu-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
284	  NU	  1963:	  6,	  sivu	  186.	  
285	  Morsing,	  sivu	  64;	  Haarmann/Mansala,	  sivu	  121.	  
286	  Koktvedgaard/Levin,	  sivu	  215.	  
287	  Durham,	  sivu	  13;	  Morsing,	  sivut	  62-­‐63.	  
288	  Durham,	  sivut	  31-­‐32.	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asetelma.289	  Pohjoismaissa	  neuvottelun	  sijaan	  oikeampaa	  on	  puhua	  hallinto-­‐oikeudellisesta	  palve-­‐
luperiaatteesta	  syntyvästä	  viranomaisen	  velvollisuudesta	  jossain	  määrin	  tukea	  hakijaa	  neuvoin.290	  
Pohjoismaissa	  patenttiviranomainen	  ja	  tuomioistuin	  soveltavat	  hieman	  eri	  kriteereitä	  arvioitaessa	  
patenttia.	  Tämä	   johtuu	  pitkälti	   tuomioistuimen	  velvollisuudesta	  kunnioittaa	  patenttilain	  39	  §:ssä	  
säädettyä	  tulkinta-­‐aineiston	  sisäistä	  hierarkiaa	  –	  patenttivaatimus	  määrää	  suojan	  laajuuden	  ja	  seli-­‐
tys	   toimii	   tulkinta-­‐apuna	   –	   ja	   patenttiviranomaisen	   vapaudesta	   tutkia	   keksintöä	   kokonaisvaltai-­‐
semmin	   (PL	   2	   §).	   Patenttiviranomaisen	   käsitellessä	   hakemusta	   hakija	   voi	   edelleen	   hienosäätää	  
hakemustaan	  ja	  siten	  vaikuttaa	  patenttiviranomaisen	  päätökseen.291	  	  Arviointiin	  liittyvät	  erot	  ovat	  
perusteltuja	  paitsi	   sillä,	   että	  hakemusmenettelyssä	   ei	   vielä	   ole	   syytä	  huomioida	   kolmannen	  osa-­‐
puolen	  oikeussuojaa,	  myös	  patenttivianomaisen	  tehtävällä	  selvittää,	  minkälaiselle	  keksinnölle	  hae-­‐
taan	   suojaa.292	   Myös	   patenttiviranomaisen	   suorittamassa	   arvioinnissa	   käytetyn	   vertailukohteen	  
(tunnettu	   tekniikka	   –	   vrt.	   loukkausesineeseen	   patenttiriita-­‐asiassa)	   abstrakti	   ja	   epämääräinen	  
luonne293	  puoltaa	  keksinnön	  kokonaisvaltaista	  arviointia,	  jolloin	  sovellettavien	  kriteerien	  on	  syytä	  
erota	  hieman	  tuomioistuimen	  käyttämistä.	  	  
Yhdysvalloissa	  patenttivaatimusten	   laajentamiskieltoa	  on	  perusteltu	  muun	  muassa	  menettelyissä	  
käytettyjen	  arviointikriteerien	  yhdenmukaistamisella.	  Tällöin	  hakija	  estyy	  saamasta	  patenttiviran-­‐
omaiselta	  hyväksyvän	  päätöksen	   tekemänsä	   rajauksen	   takia	   ja	  vaatimasta	  myöhemmin	   laajenta-­‐
vaa	  tulkintaa.294	  Tässä	  on	  kuitenkin	  syytä	  todeta,	  että	  sekä	  patenttiviranomaisen	  keksinnöllisyysar-­‐
viointi	   että	   tuomioistuimen	   patenttivaatimusten	   tulkintaa	   koskeva	   päätös	   perustuvat	   verrattain	  
vapaalle	   harkinnalle,	   jolloin	   arviointikriteerien	   yhdenmukaisuudesta	   poiketaan	   olosuhteiden	   sitä	  
puoltaessa.295	  Yhdenmukaisuudella	   tarkoitetaan	   tässä	  näin	  ollen	  päätösten	  sisällöllisen	   ristiriidan	  
välttämistä,	  mikä	  soveltuu	  hakuasiakirjojen	  huomioon	  ottamisen	  perusteeksi	  myös	  pohjoismaissa.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
289	  Burk/Lemley,	  sivu	  1749.	  
290	  Domeij	  (2006),	  sivu	  45;	  Kulla,	  sivu	  111.	  	  
291	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  263;	  PA	  19	  §.	  
292	  Morsing,	  sivut	  63-­‐64.	  
293	  Aarnisalo,	  sivu	  4.	  
294	  Durham,	  sivu	  53.	  
295	  Durham,	  sivut	  61	  ja	  50.	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3.3.5.	  Patenttivaatimusten	  laajentamiskieltoa	  puoltavat	  teoriat	  
Vaikka	   laajentamiskielto	   oikeudellisena	   instituutiona	   on	   jo	   runsaat	   kaksisataa	   vuotta	   vanha,	   sen	  
oikeutuksista	  vallitsee	  edelleen	  kiistaa	  ja	  epäselvyyttä.	  Laajentamiskiellon	  kannattajien	  keskeisim-­‐
mät	  perusteet	   voidaan	   jakaa	   kolmeen	  pääkohtaan.296	   Koska	   laajentamiskieltoa	  on	   käsitelty	   Poh-­‐
joismaissa	  vain	  pienessä	  mittakaavassa,	  tässä	  esitetyt	  perusteet	  ovat	  kehittyneet	  Yhdysvalloissa.	  	  
Ensimmäisen	   perusteen	   eli	   sopimusteorian	   mukaan	   patenttivaatimusta	   tulee	   tulkita	   tahdonil-­‐
maisuna	  soveltaen	  sopimusoikeudellisia	  periaatteita.	  Tällöin	  laajentamiskiellon	  puolesta	  voi	  muun	  
muassa	  puhua	  hakijan	  tekemästä	  rajoituksesta	  ilmenevä	  neuvottelukumppanien	  yhteinen	  tahtoti-­‐
la	   patenttivaatimusten	   suppeasta	   tulkinnasta.	   Toisen	   perusteen	  mukaan	   hakijan	   oikeuskeinojen	  
käyttämättä	   jättäminen	   katsotaan	   tyytymiseksi	   suoja-­‐alaltaan	   suppeampaan	   patenttiin,	   jolloin	  
tälle	  ei	  patentin	  myöntämisen	  jälkeen	  tule	  tuomioistuimessa	  sallia	  laajempaa	  suojaa.	  Laajentamis-­‐
kieltoa	  perustellaan	  myös	  sillä,	  että	  rajaus	  tulee	  tulkita	  laajasta	  tulkinnasta	  luopumiseksi.297	  	  
3.3.5.1.	  Sopimusteoria	  
Patenttioikeudessa	  sovelletun	  sopimusteorian	  mukaan	  patentti	   tulee	  nähdä	  patentinhakijan	   tah-­‐
donilmaisuna,	  jolloin	  tulkintaan	  sovelletaan	  sopimusoikeudellisia	  periaatteita.298	  Sopimusteoria	  on	  
tunnettu	   myös	   suomalaisessa	   oikeuskirjallisuudessa.299	   Sopimuksen	   sitovuutta	   arvioitaessa	   kes-­‐
keinen	   (ja	   ehdoton)	   aspekti	   on	   vapaaehtoisuus,	   jota	   ilman	   toimiin	   suhtauduttaisiin	  deterministi-­‐
sesti	  ja	  tahtotilan	  selvittäminen	  olisi	  merkityksetöntä.300	  
Laajentamiskielto	   –instituutiota	   Yhdysvalloissa	   eniten	   kehittänyt	   tuomari	   Learned	   Hand	   (1872	   –	  
1961)	  liitti	  sopimusteorian	  ja	  laajentamiskiellon	  yhteen.	  Hänen	  kehittämät	  teoriat	  ovat	  säilyttäneet	  
asemansa	   yhdysvaltalaisessa	   patenttioikeudessa,	   vaikka	   oikeuskäytännössä	   onkin	   viime	   aikoina	  
kehityksenä	  ollut	  laajentamiskiellon	  soveltaminen	  kevyemmin	  perustein	  kuin	  mitä	  tuomari	  Handin	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
296	  Takenaka,	  sivu	  135.	  
297	  Takenaka,	  sivut	  135-­‐136.	  
298	  Otterstedt,	  sivu	  12;	  Nyberg,	  sivut	  267–268.	  	  
299	  Godenhielm	  (1983),	  sivu	  230.	  	  
300	  Casey,	  sivu	  18;	  Wilhelmsson,	  sivu	  3–4.	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kanta	  sallisi.	  Hänen	  katsontatavan	  kanssa	  ristiriidassa	  olevissa	  ratkaisuissa	  usein	  kuitenkin	  sovelle-­‐
taan	  hänen	  kehittämiään	  oppirakenteitaan,	  vaikka	  päätelmät	  joskus	  johtavatkin	  toisaalle.301	  	  
Tässä	   käsiteltävä	   sopimusteoria	   eroaa	   pohjoismaisesta	   sekä	   painotusten	   että	   sisällön	   puolesta.	  
Yhdysvaltalainen	   ja	   pohjoismainen	   sopimusteoriat	   yhtyvät	   kuitenkin	   siinä,	   että	  molemmissa	   pa-­‐
tentti	   tulkitaan	  tahdonilmaisuna.	  Tämän	   lisäksi	  molemmissa	  vapaaehtoisuus	  on	   luonnollinen	   läh-­‐
tökohta.302	  Tuomari	  Hand	  rinnasti	  patentin	  kirjalliseen	  sopimukseen	  (written	  contract).303	  Patentti	  
on	  siten	  luonteeltaan	  sopimus,	   joka	  on	  neuvottelukumppanien	  eli	  patenttiviranomaisen	  ja	  paten-­‐
tinhakijan	   yhteisymmärryksen	   tuotos.	   Hän	   rinnasti	   hakemusmenettelyn	   sopimuksen	   solmimista	  
edeltävään	  sopimusneuvotteluun.	  Yhdysvalloissa	  hakemusmenettely	  onkin	  verrattain	  merkittäväs-­‐
sä	  asemassa	  patenttivaatimuksia	  tulkittaessa304.	  	  
Pohjoismaissa	   on	   sitä	   vastoin	   painotettu	   hakemusta	   koskevien	  muotomääräysten	   luonnetta	   es-­‐
teenä	   sopimusteorian	   liian	   kokonaisvaltaiselle	   soveltamiselle;	  muotomääräykset	   heikentävät	   so-­‐
pimusvapautta	   ja	   hakijan	   mahdollisuutta	   vaikuttaa	   hakemuksen	   sisältöön.	   Ajatus	   patenttiviran-­‐
omaisesta	  ja	  hakijasta	  neuvottelukumppaneina	  on	  tältä	  osin	  ongelmallinen,	  vaikka	  analogia	  ei	  ole-­‐
kaan	  täysin	  virheellinen.305	  Kuten	  edellä	  luvussa	  3.3.3.1	  on	  tarkemmin	  esitetty,	  suomalaisessa	  ha-­‐
kemusprosessissa	  hakija	  ei	  voi	   täydennyksellään,	   joka	   tässä	  yhteydessä	  on	  sopimusneuvotteluun	  
kuuluva	   tahdonilmaisu,	   lisätä	   hakemukseen	   sellaista,	  mitä	   ei	   voida	   johtaa	   perusasiakirjoista.	   Yh-­‐
dysvalloissa	  käsite	  neuvottelu	  sopii	  paremmin	  hakemusprosessiin,	  sillä	  hakija	  voi	  vapaammin	  lisätä	  
patenttivaatimuksia	  hakemukseen	  hakemusprosessin	  aikana.306	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
301	  Casey,	  sivut	  1	  ja	  20–21.	  
302	  Otterstedt,	  sivu	  12;	  Nyberg,	  sivut	  267–268;	  Godenhielm	  (1983),	  sivu	  230.	  
303	  Casey,	  sivu	  20.	  
304	  Thomas,	  sivu	  183.	  
305	   Nyberg,	   sivu	   268:	   Nyberg	   suhtautuu	   varsin	  myönteisesti	   sopimusteorian	   soveltamiseen	  mutta	   esittää	   kuitenkin,	  
että	   patentissa	   ja	   sopimuksessa	   on	   patenttioikeudellisesta	   sääntelystä	   johtuva	   luonne-­‐eroa,	   mikä	   on	   huomioitava	  
patenttivaatimuksia	   tulkittaessa.	   Esimerkiksi	   sopimusta	   tulkittaessa	   dispositiiviset	   lakinormit	   soveltuvat	   periaatteina	  
(eli	  enemmän	  tai	  vähemmän),	  jos	  niiden	  sitovuutta	  ei	  sopimuksessa	  nimenomaisesti	  kielletä.	  Patenttioikeudessa	  taas	  
normit	   ovat	   ehdottomampia.	   Ks.	  myös	   luku	  2.1.1.2;	  Wilhelmsson,	   sivu	  65:	  Wilhelmssonin	  mukaan	  on	   vaikea	  puhua	  
vapaasta	  tahdonmuodostuksesta	  samanaikaisesti,	  kun	  sovelletaan	  sopimusvapautta	  rajoittavia	  vakiosopimusehtoja	  –	  
mielestäni	  tämä	  väittämä	  soveltuu	  analogisesti	  myös	  patenttivaatimusten	  tulkintaan;	  Nyberg,	  sivu	  252.	  	  
306	  Durham,	  sivu	  32.	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Sopimusehdon	  sitovuuden	  yksi	  edellytys	  on	  sen	  selvyys,	  minkä	  takia	  epäselvä	  (ambiguous)	  ehto	  ei	  
omaa	  oikeudellista	  sitovuutta.	  Tuomari	  Handin	  mukaan	  patenttivaatimuksia	  tulkittaessa	  tulee	  so-­‐
veltaa	   parol	   evidence	   rule	   –nimistä	   sopimusoikeudellista	   periaatetta,	   jonka	  mukaan	   	   todistusai-­‐
neistoa	  sopimusta	  edeltäneistä	  neuvotteluista	  (hakuasiakirjat)	  ei	  sopimusta	  tulkittaessa	  tule	  hyö-­‐
dyntää	  siltä	  osin	  kuin	  se	  on	  ristiriidassa	  kirjallisen	  sopimuksen	  kanssa307.	  Ajattelun	  mukaan	  patent-­‐
tivaatimukset	  ovat	   tulkinnallisesti	  ensisijaisia,	   joten	  niiden	  riitauttaminen	  hakemusvaiheessa	  syn-­‐
tyneellä	  todistusaineistolla	  on	  kyseenalaista.308	  Godenhielm	  katsoi	  sopimusteorian	  puoltavan	  sekä	  
patenttivaatimusten	   että	   selityksen	   huomioon	   ottamista309,	   mikä	   osoittaa	   Pohjoismaiden	   ja	   Yh-­‐
dysvaltojen	   sopimusoikeudellisista	   katsontaeroista.	   Ensiksi	   mainittu	   tulkitsee	   sopimuksia	   koko-­‐
naisvaltaisemmin,	  kun	  taas	   jälkimmäinen	  katsoo	  sitovaksi	   lähinnä	  kirjatun	  yhteisymmärryksen.310	  
Parol	  evidence	  rule	  ei	  kuitenkaan	  estä	  hakuasiakirjojen	  huomioon	  ottamista	  silloin,	  kun	  patentti-­‐
vaatimukset	  ovat	  joltakin	  osin	  puutteelliset	  ja	  epäselvät.	  Sääntö	  voidaan	  tulkita	  siten,	  että	  se	  mah-­‐
dollistaa	  patenttivaatimusten	   kanssa	   ristiriidassa	  olevan	  hakuasiakirjan	  huomioon	  ottamisen,	   jos	  
ilmenee,	   että	   osapuolet	   ovat	   olleet	   yksimielisiä	   sellaisesta	   hakuasiakirjassa	   mainitusta	   seikasta,	  
joka	  on	  patenttivaatimusten	  kanssa	  ristiriidassa.	  Tämä	  on	  seurausta	  siitä,	  että	  osapuolten	  yhteis-­‐
ymmärrys	  patenttivaatimuksen	  kanssa	  ristiriidassa	  olevasta	  seikasta	   tekee	  patenttivaatimuksesta	  
epäselvän.311	  
Sopimusoikeudessa	   sovelletun	   systemaattisen	   tulkinnan	   mukaan	   yksittäisiä	   ehtoja	   tulee	   tulkita	  
huomioon	  ottaen	  niiden	  asiayhteyden.	  Tällöin	  yksittäinen	  ehto	  voidaan	  tulkita	   itsenäisenä	  tai	   in-­‐
tegroituna	  osana	  kokonaisuutta	  riippuen	  muiden	  ehtojen	  sisällöstä.312	  Myös	  EPO	  on	  oikeuskäytän-­‐
nössään	   soveltanut	   vastaavanlaista	   ehtojen	   systemaattista	   tulkintaa.313	   Tukholman	   käräjäoikeus	  
on	  katsonut,	  että	  konteksti	  voi	  olla	  perusteena	  jopa	  kokonaisen	  patenttivaatimuksen	  jättämiseen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
307	  Corbin,	  sivu	  603;	  Posner,	  sivut	  533-­‐534.	  
308	  Casey,	  sivu	  21.	  	  
309	  Godenhielm	  (1983),	  sivu	  1.	  
310	  Nyberg,	  sivu	  249;	  Posner,	  sivut	  534-­‐535.	  
311	  Posner,	  sivu	  534.	  
312	  Nyberg,	  sivu	  276;	  Westlander/Törnroth,	  sivu	  149.	  
313	  EPO	  T	  860/96,	  kohta	  3.1:	  “The	  Board	  would	  add	  that	  a	  wide	  variety	  of	  ordinary	  terms	  such	  as,	  "conductive",	  "semi-­‐	  
conductive",	  "tough",	  "high	  tensile"	  and	  many	  others	  may	  be	  clear	  to	  the	  skilled	  reader	   in	  a	  given	  context,	  and	  if	  so	  
may	  legitimately	  be	  used	  in	  the	  claims	  of	  a	  European	  patent.”	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huomiotta.	  Oikeustapauksessa	  patenttivaatimus	  osoitti	  pelkästään	  esteettisen	  funktion,	  eikä	  siten	  
täsmentänyt	  ongelmaa	  taikka	  ongelmanratkaisua.314	  Suomen	  PA	  14	  §:stä	  seuraa,	  että	  patenttivaa-­‐
timuksista	  tulee	   ilmetä	  ongelma	  ja	  ongelmanratkaisu.	  Käräjäoikeus	  katsoi,	  että	  huomioon	  ottaen	  
muun	   muassa	   patenttivaatimusten	   keskinäisestä	   suhteesta	   ilmenevän	   keksintöön	   kuuluvan	   vä-­‐
liosan	   tarpeettomuuden,	   kyseinen	  patenttivaatimus	  oli	   ”ylimääräinen”,	  minkä	   takia	   vaatimus	   jä-­‐
tettiin	  huomiotta.	  315	  	  
Se	  että	  patenttivaatimusta	  tulkittaessa	  tulee	  huomioida	  myös	  hakemuksen	  muu	  asiakirja-­‐aineisto	  
ja	   patenttivaatimusten	   kirjaimellista	   tulkintaa	   ei	   edellytetä,	   osoittaa,	   että	   lainsäätäjän	   tahto	   on	  
ollut	   tehdä	  patenttilain	   39	   §:stä	   joustavan	  oikeusnormin.	   Sopimusteorian	  ongelmallisuus	   koskee	  
sen	  keskeisintä	  kivijalkaa;	  sopimusvapaus.	  Sopimusvapaudella	  ei	  toistaiseksi	  ole	  ollut	  osaa	  patent-­‐
tioikeudessa,	  sillä	  patenttihakemusta	  sitoo	  moni	  muodollinen	  normi,	  jotka	  yhdessä	  tekevät	  hake-­‐
muksesta	  määräämisen	  hakijalle	  vaikeaksi.	  Tästä	  huolimatta	  patenttihakemuksen	  sisällöstä	  ei	  eri-­‐
tyisemmin	   säännellä,	   vaan	   normit	   ovat	   lähinnä	   muotomääräyksiä.316	   Vaikka	   sopimusvapauden	  
voitaisiin	  katsoa	  koskevan	  hakemuksen	  sisällöllisiä	  seikkoja,	  kuten	  sanavalintoja,	  voi	  sopimusvapa-­‐
us	   -­‐käsitteen	   käyttö	   luoda	   harhakäsityksen	   siitä,	   että	   on	   kaksi	   keskenään	   neuvottelevaa	   sopija-­‐
osapuolta.	  Yhdysvalloissa	  sopimusteoriaa	  perustellaan	  muun	  muassa	  sillä,	  että	  käytännössä	  sopi-­‐
musosapuolia	  on	  kaksi,	  hakija	  ja	  patenttiviranomainen,	  jotka	  patenttihakemuksen	  aikana	  ”neuvot-­‐
televat”	   patentin	   sisällöstä.317	   Lars	   D.	   Erikssonin	   esittämän	   vaihtoehtoisen	   ajatusmallin	   mukaan	  
patenttioikeus	  tulee	  nähdä	  muutosprosessina,	  jossa	  jatkuvan	  muutoksen	  kohteena	  ovat	  oikeuden	  
tavoitteet	   ja	  arvot.318	  Patenttivaatimusten	  tulkintaan	  tämä	  ajatusmalli	  sopii	  siitä	  syystä,	  että	  vaa-­‐
timusten	  tulkinnalle	  luonteenomaista	  on	  tarve	  huomioida	  tapaukseen	  vaikuttavat	  seikat	  ja	  erityis-­‐
piirteet.	  Tällöin	  patenttilain	  39	  §	  muuttuu	  työkaluksi,	   joka	  vahvana	  periaatteena	  tarjoaa	  osviittaa	  
tulkinnalle	  rajoittamatta	  liikaa	  lainsoveltajan	  päätäntävaltaa.	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
314	  Tapauksessa	  T	  484/91	  riidan	  kohteena	  oli	  patentti	  8402256-­‐5,	   joka	  koski	  henkilöauton	  kattoon	  asennettavaa	  kai-­‐
utinta,	   jossa	   kaksi	   kiinteää	   osaa	   yhtyivät	   keskelle	   kattoa	   kiinnitettävässä	   väliosassa.	   Väliosa	   oli	  mainittuna	   erikseen	  
patenttivaatimuksessa.	  Loukkausesine	  muistutti	  patenttia,	  mutta	  erosi	  siinä,	  että	  se	  oli	  yksi	  kokonaisuus,	   jolloin	  siitä	  
puuttui	  edellä	  mainittu	  erillinen	  väliosa.	  
315	  Westlander/Törnroth,	  sivut	  19-­‐23.	  
316	  Nyberg,	  sivu	  268.	  
317	  Casey,sivu	  20.	  	  
318	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  36.	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3.3.5.2.	  Hallinnollisten	  oikeuskeinojen	  ensisijaisuus	  
Laajentamiskieltoa	   on	   perusteltu	   presumptiolla	   siitä,	   että	   hakija	   hyödyntää	   hallinnollisia	   oikeus-­‐
keinojaan	   (exhaustion	   of	   administrative	   remedies),	   jos	   tämä	   katsoo	   hakemuksen	   alkuperäisessä	  
muodossaan	  hyväksymiskelpoiseksi.	  Yhdysvaltalaisesta	  hakemusmenettelystä	  on	  pyritty	  tekemään	  
mahdollisimman	  perusteellinen,	   jotta	  patenttiriita-­‐asioiden	   lukumäärä	   ja	  kesto	  voidaan	  minimoi-­‐
da.319	   Järjestelmä	  mahdollistaa	  myös	   hyväksytyn	   patentin	  muuttamisen	   sillä	   edellytyksellä,	   että	  
virhe	  on	  olennainen.320	  Sisällöltään	  muuttunut	  patentti	  tulkitaan	  tällöin	  uudeksi,	  vaikkakaan	  se	  ei	  
estä	  laajentamiskiellon	  soveltamista.	  Hakija	  voi	  valittaa	  patenttiviranomaispäätöksestä	  valituslau-­‐
takuntaan,	  the	  Board	  of	  Patent	  Appeals	  and	  Interference.321	  Hallinnollisilla	  oikeuskeinoilla	  viitataan	  
juuri	   valitusmahdollisuuteen.	   Suomessa	   taas	   lainsäätäjä	  on	  painottanut	  nopean	  patentoinnin	   ta-­‐
loudellisia	  etuja	   ja	  oikeusvarmuutta,	   sillä	  hakija	   voi	   saatuaan	  yksinoikeuden	  keksintöönsä	   tehok-­‐
kaammin	  puuttua	  oikeudenloukkauksiin	   (HE	  254/1996,	   luku	  3).	   Tämä	  ei	   kuitenkaan	  estä	  hakijaa	  
korjaamasta	  hakemustaan	  edellyttäen,	  että	  päivitys	  ei	  johda	  alkuperäisessä	  hakemuksessa	  mainit-­‐
semattomaan	  suojaan	  (PL	  13	  §).	  Tämä	  painotuksellinen	  ero	  osoittaa,	  että	  Suomessa	  rajauksen	  oi-­‐
keusvaikutuksia	  ei	  voida	  perustella	  sillä,	  että	  hakijan	  toivotaan	  hyödyntävän	  mahdollisimman	  laa-­‐
jalti	  hallinnollisia	  oikeuskeinoja.	  	  	  	  
Suomessa	  oikeuden	  arvioidessa	  patenttisuojaa	  käytettävissä	  on	  hyvin	  laaja	  aineisto,	  johon	  kuuluu	  
kaikki	  patenttihakemuksen	  asiakirjat,	  tämän	  ulkopuolinen	  todistusaineisto	  hakemusajan	  tekniikan	  
tasosta	   ja	  muut	   hakemusmenettelyssä	   ilmenneet	   seikat.322	  Helsingin	   hovioikeuden	   ratkaisussa	   S	  
1983/1179	  hakija	  oli	  tehnyt	  patenttiviranomaisen	  pyynnöstä	  rajauksen	  patenttivaatimukseen.	  Pa-­‐
tenttiviranomaista	   kuultiin	   oikeudessa,	   jolloin	   selvisivät	   rajoituspyynnön	   syyt	   –	   erityisesti	   uutuu-­‐
den	  puuttuminen.	  Ratkaisu	  havainnollisti	  sen,	  miksi	  ehdoton	  laajentamiskielto	  ei	  sovellu	  suomalai-­‐
seen	   järjestelmään;	   korkein	   oikeus	   huomioi	   asiassa	   kaikki	   riita-­‐asiaan	   kuuluvat	   asiakirjat	   ja	   teki	  
niistä	  kokonaisharkintaan	  perustuvan	  päätöksen,	  jossa	  laajentavaan	  tulkintaan	  tukeuduttiin	  tarvit-­‐
tavissa	  määrin.	   Laajentavan	   tulkinnan	  kieltäminen	  menetelmällisestä	   syystä	  ei	   sovi	   yhteen	  koko-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
319	  Grubb,	  sivut	  74-­‐76.	  	  
320	  35	  U.S.C.	  §	  251.	  
321	  	  	  http://sunsteinlaw.com/narrowing-­‐patent-­‐claims-­‐in-­‐reissue-­‐hedging-­‐your-­‐bets-­‐against-­‐invalidity-­‐is-­‐not-­‐an-­‐
acceptable-­‐objective/	  	  
322	  Ratkaisu	  KKO:	  1981	  II	  184	  osoittaa	  kuinka	  laaja-­‐alaista	  aineistoa	  tuomioistuin	  voi	  patenttiriita-­‐asiassa	  käyttää.	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naisharkinnan	   kanssa.	   Toisaalta	   tuomioistuimen	   laajaan	  harkintavaltaan	  perustuvan	   laajentamis-­‐
kiellon	  huomioimisen	  puolesta	  puhuu	  pohjoismaisessa	  oikeuskirjallisuudessa	  esitetty	  selviö,	  jonka	  
mukaan	  tuomioistuimen	  tulee	  kunnioittaa	  patenttiviranomaisen	  muodostamaa	  kantaa	  käsitelles-­‐
sään	  riita-­‐aisaa323.	  	  	  
Yhdysvalloissa	  on	  painotettu	  patenttiviranomaisten	   ja	   tuomioistuinten	   ratkaisujen	  yhtenäisyyttä.	  
Tarkoitus	  on	  vähentää	  hakijoiden	  sellaista	  keinottelua,	  jossa	  patenttivaatimuksia	  rajataan	  patent-­‐
tikelpoisuuden	  varmistamiseksi	  ja	  tämän	  jälkeen	  vaaditaan	  tuomioistuimessa	  patenttivaatimusten	  
laajaa	  tulkintaa.	  Tätä	  käytetään	  perusteluna	   laajentamiskiellolle	  –	  hakija	  ei	  voi	  vaatia	   laajentavaa	  
tulkintaa	   siltä	   osin,	   kun	   vaatimusta	   on	   hakemusprosessissa	   rajattu324.325	   Bengt	  Domeijn	  mukaan	  
tapauksissa,	   joissa	   laajemman	   sanamuodon	   poistaminen	   on	   ollut	   patenttikelpoisuuden	   kannalta	  
ratkaiseva,	  ei	  ekvivalenssitulkintaa	  tule	  soveltaa.	  Domeij	  edellyttää	  näin	  ollen	  merkittävää	  toden-­‐
näköisyyttä	   rajauksen	   vaikutuksesta,	   jotta	   laajentamiskielto	   voisi	   muodostua.326	   Kanta	   on	   hyvin	  
perusteltavissa	  juuri	  sillä,	  että	  tuomioistuimen	  tulee,	  vaikka	  soveltaakin	  vapaata	  harkintaa,	  kunni-­‐
oittaa	  patenttiviranomaisen	  päätöstä.	  	  	  
3.3.5.3.	  Laajasta	  patenttisuojasta	  luopuminen	  
Saksassa	   laajentamiskielto	  ei	   lähtökohtaisesti	  rajoita	  ekvivalenssitulkintaa	  vaan	  hakijan	  tekemällä	  
rajauksella	   on	  merkitystä	   ainoastaan,	   jos	   se	   voidaan	   tulkita	   oikeudesta	   luopumisena	   (ns.	  discla-­‐
mer327).	   Tällöin	   luopuminen	   tulkitaan	   rajausta	   kokonaisvaltaisemmin,	   jolloin	   kyse	   ei	   ole	   pelkästä	  
tulkintaa	  rajoittavasta	  seikasta,	  vaan	  se	  sulkee	  kyseisen	  tulkintamallin	  kokonaan	  soveltamisen	  ul-­‐
kopuolelle.	   Hakijan	   katsotaan	   luopuneen	   rajauksella	   oikeudestaan,	   jos	   hakijan	   luopumisintentio	  
näytetään	   kattavasti	   toteen.	  Oikeuden	   ennakoitavuuden	   katsotaan	   hyötyvän	   siitä,	   että	   Saksassa	  
rajaus	   huomioidaan	   vain	   silloin,	   kun	   se	   selvästi	   osoittaa	   hakijan	   tarkoitusta	   luopua	   oikeudes-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
323	  Mellbye,	  sivut	  42–43.	  
324	  Ks.	  luku	  3.4.1.1.	  	  
325	  Durham,	  sivu	  53.	  
326	  Domeij,	  sivu	  111.	  
327	  Nyberg,	  sivu	  167.	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taan.328	  Mielestäni	  Yhdysvaltalaisesta	  ja	  Saksalaisesta	  katsontaerosta	  kertoo	  se,	  että	  Yhdysvallois-­‐
sa	  laajentamiskiellolla	  pyritään	  vaikuttamaan	  laajemmin	  hakijan	  toimintaan	  hakemusvaiheessa.329	  	  	  
Yhdysvaltalaisessa	  järjestelmässä	  sovelletaan	  luopumista	  laajentavan	  tulkinnan	  esteenä	  vain	  poik-­‐
keustapauksissa,	  jolloin	  edellytetään	  että	  luopumisintentio	  on	  ilmeinen.330	  Todettakoon,	  että	  kyse	  
on	   Yhdysvalloissa	   lähinnä	   argumentaatiovalinnasta,	   eli	   laajentamiskieltoa	   sovelletaan	   runsaasti,	  
mutta	  ensisijaisesti	  sopimusteoriaan	  tai	  hallinnollisten	  oikeuskeinojen	  käytön	  ensisijaisuuteen	  no-­‐
jautuen.	  Yhdysvalloissa	  laajentamiskielto	  perustellaan	  oikeudellisella	  argumentaatiolla,	  jossa	  haki-­‐
jan	   rajausintentiota	   ei	   painoteta.	   Yhdysvalloissa	   suhtaudutaan	   suopeasti	   hakijan	   rajausmotiivin	  
huomioon	   ottamiseen	   lähinnä	   silloin,	   kun	   rajaus	   johtaa	   ennakoitua	   laajempaan	   laajentamiskiel-­‐
toon.	  Yhdysvaltain	  korkein	  oikeus	  on	  vastoin	  yleistä	  linjaansa	  katsonut,	  että	  rajaus	  voidaan	  tällöin	  
jättää	  tältä	  osin	  huomioimatta331.	  	  
Mahdolliset	  syyt	  luopumiselle	  ovat	  moninaiset,	  joista	  tyypillisimpiä	  lienee	  hakijan	  vajavainen	  käsi-­‐
tys	  keksinnön	  patentoitavuudesta.	  Hakijalle	  voi	  myös	  valjeta	  hakuprosessin	  aikana,	  että	  keksintö	  ei	  
alkuperäiseen	  hakemukseen	  kirjatussa	  muodossa	  toimi.	  PA	  21	  §:n	  mukaan	  patenttihakemukseen	  
tehdyn	  lisäyksen	  on	  oltava	  johdettavissa	  perusasiakirjoista.	  EPO:n	  oikeuskäytännössä	  on	  katsottu	  
mahdolliseksi	  joustaa	  johdettavuus	  -­‐kriteeristä	  erityisesti	  silloin	  kun	  hakijan	  ei	  voida	  olettaa	  hyöty-­‐
vän	  siitä	  laajemman	  suojan	  muodossa.	  Asia	  on	  toinen,	  jos	  muuttuneiden	  olosuhteiden	  myötä	  ha-­‐
kuasiakirjoissa	   tehty	   patenttivaatimusten	   supistaminen	   poikkeuksellisesti	   laajentaakin	   patent-­‐
tisuojaa.	  Patenttiviranomaisen	  tulee	  näin	  noudattaa	  varovaisuutta	  hyväksyessä	  rajauksia.	  Rajauk-­‐
sesta	   poikkeustapauksissa	   syntyvä	   laajempi	   patenttisuoja	   voidaan	   kuitenkin	   korjata	   tulkintavai-­‐
heessa,	   sillä	   rajauksen	   ei	   ole	   katsottu	   voivan	   hyödyntää	   patentinhaltijaa	   kolmannen	   osapuolen	  
kustannuksella332.	  Tällöin	  rajauksen	  laajentavaa	  vaikutusta	  ei	  huomioida.	  	  
Pohjoismaalaisessa	   oikeuskirjallisuudessa	   ei	   ole	   käsitelty	   rajauksesta	   syntyvää	   laajentamiskieltoa	  
kyllin	  seikkaperäisesti,	  jotta	  hakijan	  luopumismotiivin	  tulkinnallisesta	  vaikutuksesta	  olisi	  selvyyttä.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
328	  Takenaka,	  sivut	  135	  ja	  190-­‐191.	  
329	  Wagner,	  sivu	  228.	  
330	  Takenaka,	  sivu	  135.	  
331	  Kaminski,	  sivu	  189.	  
332	  Koktvedgaard/Levin,	  sivut	  288-­‐289.	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Domeij	  käyttää	  työssään	  käsitettä	  luopua	  (avstå),	  mikä	  viittaa	  hakijan	  tietoisesta	  päätöksestä	  luo-­‐
pua	   (disclaim)	  oikeudestaan.333	  Disclaim	  –tapainen	   luopuminen	  on	  katsottu	   voitavan	   tulkinnassa	  
ottaa	  huomioon	  edellyttäen,	  että	  se	  on	  selkeästi	  rajattu.334	  
Luvussa	  2.1.3.1	  todettiin,	  että	  Yhdysvalloissa	  ja	  Suomessa	  hakuasiakirjoille	  ei	  aseteta	  muotoedelly-­‐
tyksiä,	   jolloin	  esimerkiksi	  pelkkä	  hakuprosessin	  aikana	  esitetty	  argumentaatio	  voidaan	  huomioida	  
patenttisuojaa	   tulkittaessa.	   Luonnollinen	   edellytys	   argumentaation	   huomioimiselle	   on	   se,	   että	  
hakijan	   kanta	   voidaan	   kattavasti	   näyttää	   toteen.	   Koska	   hakuprosessissa	   esitetty	   argumentaatio	  
osoittaa	  hakijan	  motiivista,	  luopuminen	  sopii	  näissä	  tapauksissa	  erityisen	  hyvin	  perusteluksi	  mah-­‐
dolliselle	   laajentamiskiellolle335.	   Suomessa	   hakijan	   kannanottojen	   huomioiminen	   tulkinnassa	   on	  
oikeuskäytännössä	  vallitsevan	  kokonaisharkintaan	  perustuvan	  ajattelun	  mukainen.336	  Saksalainen	  
doktriini	   on	  perinteisesti	   painottanut	   kolmannen	  osapuolen	   suojaa	   ja	   suhtautunut	   siten	  nuivasti	  
hakuasiakirjojen	   tulkintavaikutukseen.	   Toisin	   kuin	  perusasiakirjat	   hakuasiakirjat	   eivät	  ole	   julkisia,	  
jolloin	  niiden	  huomioiminen	  voisi	   johtaa	  kolmannelle	  osapuolelle	  ennakoimattomiin	   seurauksiin.	  
Vaikka	  saksalaisessa	   järjestelmässä	  ei	  sovelleta	  tässä	  suhteessa	  pohjoismaista	  kokonaisharkintaa,	  
Saksassa	  on	  katsottu	  mahdolliseksi	  huomioida	  hakuasiakirjoissa	  ilmaistu	  patenttivaatimusten	  raja-­‐
us	  sillä	  edellytyksellä,	  että	  se	  varmasti	  johtaa	  patenttisuojan	  suppeampaan	  tulkintaan.337	  	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
333	  Domeij	  (2006),	  sivu	  114.	  
334	  Nyberg,	  sivut	  167-­‐168.	  
335	  Kaminski,	  sivut	  186-­‐187.	  
336	  Haarmann	  (2001),	  sivut	  129-­‐130.	  
337	  Godenhielm	  (1994),	  sivu	  254.	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4. YHTEENVETO	  
Tutkimuksen	   tarkoituksena	   on	   ollut	   kartoittaa	   ekvivalenssiopin	   sisältöä	   ja	   merkitystä	   huomioon	  
ottaen	  opin	  taustalla	  vallitsevat	  oppirakenteet	   ja	  tulkinta-­‐aineiston	  sisäiset	  hierarkiasuhteet	  ekvi-­‐
valenssitulkintaan	  päädyttäessä.	  Koska	  tutkielmassa	  käsitellyt	  oppirakenteet	  eroavat	  maittain	  toi-­‐
sistaan	  mutta	  vaikuttavat	  kukin	  tulkinta-­‐aineiston	  sisäisiin	  suhteisiin	  eli	  siihen,	  mikä	  aineisto	  viime	  
kädessä	   johtaa	  ekvivalenssitulkintaan,	  oikeusvertaileva	  tarkastelutapa	  on	  helpottanut	  ekvivalens-­‐
siopin	  sisällön	  hahmottamista.	  	  
Ekvivalenssioppia	   koskevat	   katsontaerot	   ovat	   osoittautuneet	   varsin	   perusteellisiksi	   ja	   juontuvan	  
opin	   historiallisesta	   haarautumisesta	   yhtäältä	   olennaistulkintaa	   ja	   toisaalta	   perifeeristä	   tulkintaa	  
kannattaviin	  oppirakenteisiin.	  Vaikka	  nämä	  oppirakenteet	  johtavat	  tulkitsijat	  vetoamaan	  eri	  tulkin-­‐
ta-­‐aineistoihin,	  tulkitsijat	  päätyvät	  usein	  samoihin	  johtopäätöksiin.	  Myös	  ekvivalenssitulkintaa	  so-­‐
velletaankin	   molemmissa	   järjestelmissä.	   Tämä	   johtuu	   pitkälti	   myös	   järjestelmien	   eroavuuksien	  
painotuksellisesta	   luonteesta,	   jolloin	   molempien	   järjestelmien	   periaatteita	   voidaan	   soveltaa	   sa-­‐
manaikaisesti	   ja	   enemmän	   tai	   vähemmän.	   EPC	   69	   artikla	   osoittaa	   järjestelmien	  mahtuvan	  myös	  
yhteisen	   normiston	   alle.	   Vaikka	   patenttivaatimusten	   sanamuotojen	  muodostamien	   rajojen	   sisä-­‐
puolellakin	  on	  tulkinnallista	   liikkumavaraa,	  ekvivalenssitulkinnan	  pitkäikäisyys	  molemmissa	  järjes-­‐
telmissä	  osoittaa,	   että	  oikeudenhaltijan	  yksinoikeuden	   tosiasiallinen	   suojaaminen	  on	   länsimaissa	  
katsottu	  merkittäväksi	  arvoksi.	  	  
Tutkielma	   osoittaa	   ekvivalenssitulkinnan	   mahdolliseksi	   ilman	   ekvivalenssiopin	   täydellistä	   hyväk-­‐
symistä.	   Kuten	   luvussa	   3.2.2.1	   on	   esitetty,	   keksinnöllisen	   ajatuksen	   ilmeneminen	   patenttivaati-­‐
muksista	  on	  merkitykseltään	  keskeinen.	  Olennaistulkinnalle	  on	  tyypillistä	   johtaa	  perustelunsa	  ek-­‐
vivalenssitulkinnalle	   juuri	   patenttivaatimusten	   taustalla	   vallitsevasta	   keksinnöllisestä	   ajatuksesta,	  
jolloin	  argumentoidaan	  laajan	  tulkinnan	  ilmentävän	  faktista	  keksintöä	  ja	  siten	  patenttivaatimusten	  
tarkoitusta.	   Saksa	   on	   hiljattain	   mielestäni	   perustellusti	   ottanut	   hieman	   etäisyyttä	   perinteisestä	  
kannastaan	  painottaa	  keksinnöllistä	  ajatusta338.	  Oikeuden	  ennakoitavuuden	  turvaamiseksi	  ekviva-­‐
lenssitulkinnan	  tulisi	  Pohjoismaissa	  olla	  poikkeuksellista,	  mikä	  edellyttää	  patenttivaatimusten	  eh-­‐
dotonta	  tulkinnallista	  ensisijaisuutta.	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  Ks.	  luku	  3.2.2.1.	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Mielestäni	  olennaistulkintaa	  on	   syytä	  priorisoida,	   sillä	   laajentavaa	   tulkintaa	  on	   luonnollisinta	  pe-­‐
rustella	   selitykseen	   kirjatulla	   keksinnöllä.	   Tästä	   huolimatta	   perifeerinen	   tulkinta	   sisältää	   liudan	  
patenttijärjestelmäämme	  soveltuvia	  oppirakenteita,	  joista	  ei	  ole	  syytä	  hankkiutua	  eroon.	  Function-­‐
way-­‐result	  –testi	  on	  oiva	  esimerkki	  tulkintamenetelmästä,	  joka	  sisältää	  pohjoismaiselle	  oikeuskir-­‐
jallisuudelle	   ja	  –käytänölle	  tuttuja	  elementtejä339.	  Myös	  perifeerisen	  tulkinnan	  taipumus	  pitäytyä	  
patenttivaatimusten	  sanamuodoissa	  edistää	  oikeuden	  ennakoitavuutta	  ja	  on	  siten	  oikein	  sovellet-­‐
tuna	  tervetullut	  piirre	  pohjoismaiseen	  oikeuteen.	  	  
Kuten	  luvussa	  3.3.1	  on	  todettu,	  rajauksesta	  syntyvää	  laajentamiskieltoa	  punnitaan	  Yhdysvalloissa	  
kiinteässä	  yhteydessä	  ekvivalenssitulkintaan.	  Tämä	  katsontatapa	  on	  saanut	  osakseen	  kritiikkiä.340	  	  
Patenttiasiakirjat	  ovat	  hakijan	  lähettämine	  kirjeineen	  usein	  kattavia,	  jolloin	  potentiaalisia	  ja	  hieno-­‐
varaisesti	  ilmaistuja	  rajauksia	  voi	  olla	  vaikea	  löytää.	  Vaikka	  hakijan	  voidaankin	  osoittaa	  ilmaisseen	  
rajauksen,	   yksittäinen	   ilmaisu	  on	  pelkkä	   fragmentti	   suuremmasta	   kokonaisuudesta,	   patenttiasia-­‐
kirjoista.	  Näin	  ollen	  on	   syytä	   kysyä,	  miksi	   ilmaisulle	   yksinään	   tulisi	   antaa	  normatiivista	  merkitys-­‐
tä.341	   Laajentamiskiellon	   huomioimista	   puoltaa	  mielestäni	   kuitenkin	   erityisesti	   se,	   että	   tuomiois-­‐
tuimen	  tulee	  kunnioittaa	  pitkälle	  patenttiviranomaisen	  kantaa.	  Näin	  ollen	  olisi	  erikoista,	   jos	  suo-­‐
malaisissa	   tuomioistuinratkaisuissa	   kategorisesti	   jätettäisiin	   huomiotta	   patenttiviranomaisen	   ha-­‐
kemusmenettelyissä	   antamat	   korjaamispyynnöt.	   Tällä	   ei	   kuitenkaan	   voida	   perustella	   ehdotonta,	  
menetelmällistä	   laajentamiskieltoa.	   Kokonaisarvioinnissa	   tuomioistuimella	   on	   mahdollisuus	   va-­‐
paasti	  harkita,	  minkälainen	  tulkinnallinen	  asema	  annetaan	  patenttihakemukseen	  tehdylle	  rajauk-­‐
selle.	   Rajauksen	   osoittaessa	   vain	   pienimuotoista	   muutosta	   hakemukseen,	   sille	   ei	   tulkinnallisesti	  
pidä	  antaa	  alkuperäistä	  tarkoitustaan	  suurempaa	  merkitystä.	  
Suomessa	  tapa	  käsitellä	   laajaa	  patenttivaatimusten	  tulkintaa	  eroaa	  rakenteellisesti	  yhdysvaltalai-­‐
sesta	  tehden	  kategorisesti	  sovellettavasta	  laajan	  tulkinnan	  esteestä	  tarpeettoman.	  Kun	  yhdysvalta-­‐
laisessa	  järjestelmässä	  ekvivalenssioppia	  joko	  sovelletaan	  tai	  ei	  sovelleta,	  Suomessa	  soveltamisky-­‐
symys	  sinällään	  on	  epäkiinnostava,	  sillä	  ekvivalenssiopilla	  ei	  täällä	  ole	  vastaavanlaista	  oikeudellisen	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  Ks.	  luvut	  3.1.2.1.	  ja	  3.1.2.2.	  
340	  Wagner,	  sivut	  164-­‐165;	  Kaminski,	  sivut	  198-­‐199.	  
341	  Kaminski,	  sivu	  199.	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instituution	   asemaa.	   Pohjoismaissa	   laajentavaa	   tulkintaa	   voidaan	   soveltaa	   yksittäistapaukissa.342	  
Järjestelmä	   rakentuu	   toisin	   sanoen	   ekvivalenssitulkinnan	   kannalta	   laajempaan	   kokonaisharkin-­‐
taan,	   jolloin	   laajaa	   tulkintaa	   sovelletaan	  enemmän	   tai	   vähemmän.	  Menetelmällinen	   laajentamis-­‐
kielto	  paitsi	   tekisi	   patenttivaatimuksista	   eriarvoisia,	   johtaisi	  myös	  osittaiseen	   luopumiseen	   koko-­‐
naisarvioinnista.	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   Erityisesti	   pioneerikeksintöjä	   on	   tulkittu	   laajasti,	   ks.	   KKO:	   1981	   II	   184;	   ”Itsenäinen,	   toiminnallinen	  merkitys”,	   ks.	  
Helsingin	  hovioikeus,	  9.1.1974/684.	  
	   	  	  
	  
	  
